Ref: sentencia conflicto por la inscripcién del nombre de dominio derossetti.cl

Partes: SONIA CONSUELO FAINE GOMEZ (DR LIMITADA)
COMERCIALIZADORA ROSSETTI LIMITADA

En Santiago de Chile, a veintitrés de julio de dos mil siete
VISTOS:

1.- Que estos autos se inician por oficio 06725, de fojas 1, de 23 de octubre de dos mil seis de Nic
Chile referidos al conflicto por asignacién del nombre de dominio derossetti.cl suscitado entre
SONIA CONSUELO FAINE GOMEZ (DR LIMITADA), RUT: 76.423.730-7, domiciliada en Loreto 318,
Recoleta, Santiago y COMERCIALIZADORA ROSSETTI LIMITADA RUT: 76.066.250-K, REP. SARGENT
& KRAHN, en la persona de doiia Paula Ahumada, domiciliada en Av. Andrés Bello 2711, of 1701,
Las Condes, Santiago.

2.- Que por carta de fojas 3 esta arbitro acepta el conflicto, citando a las partes a una audiencia de
conciliacion y/o fijacién del procedimiento, lo cual fue notificado a las partes por carta certificada
como consta a fojas 3 vta.

3.- Que a fijas 14 consta realizacion de la primera audiencia, con la comparecencia de la
representante de la segunda solicitante y en ausencia de la primera solicitante. Atendida la
ausencia del primer solicitante no fue posible el llamado a conciliacién por lo que se fijé
derechamente el procedimiento arbitral, notificAndose de ello a la presente personalmente y al
ausente por correo electrénico.

4.- Que a fojas 15 la segunda solicitante presenta sus alegaciones de mejor derecho, solicitando le
sea asignado el dominio en disputa a su mandante en base a los siguientes argumentos: En cuanto
a los HECHOS sostiene que comercializadora ROSSETTI LIMITADA corresponde a la razén social de
la empresa constituida por la familia Rossetti a finales de 1970, bajo el nombre de fantasia
“Dulceria Las Palmas”. En sus inicios esta empresa familiar, dedicada al rubro de la pasteleria,
comercializa principalmente dulces chilenos, pero con el tiempo fue diversificando su oferta. Asi,
llegd a convertirse en una cadena de pastelerias y salones de té, reconocida en todo Chile por la
calidad de su servicio y productos. En la actualidad, a través del uso de tecnologias de punta, es
capaz de ofrecer mas de 300 productos en sus 6 locales de la ciudad de la Santiago. De esta forma
la familia Rossetti ha logrado posicionarse dentro de la comunidad de empresarios que se dedican
al rubro gastronémico, por haber sido capaces de formar y mantener con éxito una empresa
reconocida por el publico por mas de 30 aios, generando empleo para cientos de personas.

Hace presente que la empresa, como una estrategia para proteger sus activos y renombre e ha
preocupado de obtener también la proteccidn de las marcas comerciales relacionadas con ella.
Siendo asi, ha protegido la expresién ROSSETTI a través de los siguientes registros marcarios: a) N°
533440, denominativa, servicios, clase 42; 533.448, denominativa, productos, clases 29 y 30; N°
533.449, denominativa, establecimiento industrial para la elaboracién de productos de las, clase
29 y 30; 533.450, denominativa establecimiento comercial para la venta de productos de clases 29
y 30 en la Regidon Metropolitana. Sefiala que estos registros marcarios son la muestra del mejor



derecho de su representada sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que dicha marca es
casi idéntica al nombre de dominio solicitado.

Sostiene luego que el explosivo desarrollo y masificacion de la red Internet ha dado lugar en los
ultimos afos a una serie de conflictos juridicos, uno de los cuales dice relacién con los nombres de
dominio que se utilizan en esta red, los cuales consisten en una “direccidn electrénica” o bien una
“denominacién” por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de
esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicacion
ofrece, tales como paginas web, correo electrénico, conversaciones instantaneas, etc.,

Agrega que el concepto de nombre de dominio lleva implicita la idea de poder identificar a cada
usuarios en Internet, de forma tal que quien se identifique como por ejemplo Parque Arauco,
Banmédica o Philips efectivamente corresponda a dicha entidad, organizacion o empresa, de lo
contrario, el concepto de la red mundial Internet careceria de sentido y se transformaria en un
instrumento confuso, caético y de escaso valor comercial.

Hace presente que resulta evidente la plena identidad tanto grafica como fonética del dominio
solicitado con la marca de su representada como se puede apreciar de su sola comparacién, de la
gue desprende que el nombre de dominio solicitado es idéntico tanto grafica como fonéticamente
en su parte esencial a la marca de su representada, pues la incluye integramente, diferencidndose
sélo por la adicién del prefijo "DE", elemento que no logra producir una diferenciacion con dicha
marca. Mds aun, fonética y graficamente el nombre de dominio en conflicto sugeriria la idea a los
usuarios que en dicho sitio web se contendria informacién "sobre" o "de" Rossetti. Siendo asi,
estima que de asignarse este nombre de dominio a la contraparte sélo se generaria confusion
entre el publico y los consumidores.

Agrega ademas que ROSSETTI integra la razdn social de su representada, correspondiendo a la
expresion determinante y distintiva de la misma: “COMERCIALIZADORA ROSSETTI LIMITADA”.

En cuanto al DERECHO, hace presente que como consecuencia del radical aumento de usuarios de
Internet, se han sucedido conflictos cuyo escenario ya no es el mundo real sino el mundo virtual,
Internet, por lo que el derecho ha debido abocarse al estudio de dichos conflictos, y las
subsecuentes propuestas de resolucién de los mismos, y para ello tanto en derecho comparado, y
también por la uniforme jurisprudencia en nuestro pais, se ha efectuado una inmediata y légica
relacion entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, en el sentido que éstos
comparten un sinnumero de aspectos, caracteristicas y propdsitos con las marcas comerciales, de
tal entidad que permiten sostener que los nombres de dominios, ademas de la funcién técnica que
cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o
servicios que se ofrecen via Internet. Por ello se ha sostenido que la resolucién de los conflictos
por asignacidon de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atencién a la titularidad
de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio.

Invoca ademds la denominada Politica Uniforme de Resolucion de Conflictos de Nombres de
Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por la
Corporacion de Nombres y Numeros Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers "ICANN", entidad de mayor prestigio en la materia), la cual reconoce como
aspecto fundamental para la resolucion de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios
para el signo en cuestion.

En efecto, en su titulo preliminar dicha normativa sefiala que se consideraran como fundamentos
para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si a) "El nombre de dominio otorgado es



idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte
demandante tiene derechos."

Asimismo alude al Informe Final de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), asi
como las Opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (WIPO
Panel Views on Selected UDRP Questions), establecen que en el procedimiento de revocacién de
un nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico
o engafiosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o
intereses legitimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe.

Agrega que a mayor abundamiento, dichos criterios han sido recogidos por los Articulos 20, 21y
22 del Reglamento de NIC-Chile.

Estima que en sintesis, el criterio que reconoce la relacion existente entre nombres de dominio y
marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado, y por tanto, corresponde su aplicacién
a la resolucién del conflicto suscitado en estos autos. Lo anterior es especialmente relevante en
este caso, dado que su mandante es titular de la marca comercial "ROSSETTI" a la cual es casi
idéntica al nombre de dominio solicitado en autos, por lo que estima que de otorgarse el nombre
de dominio en conflicto al primer solicitante, "DEROSSETTI.CL", se causaria no sélo una confusion
indeseable a los usuarios de Internet, sino que ademads un perjuicio para el legitimo titular de la
marca comercial ROSSETTI.

Finalmente invoca el Convenio de Paris y proteccién del nombre comercial promulgado en Chile
mediante el Decreto N° 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial
de 30 Septiembre de 1991, especialmente su articulo 8°, en virtud del cual los nombres con que
son conocidas las empresas y sociedades deben ser protegidas en Chile y en cualquier otro pais
miembro del Convenio, aludiendo a que COMERCIALIZADORA ROSSETTI LIMITADA constituye el
nombre comercial, imagen corporativa y "goodwill” de su mandante, en la cual se han invertido
cuantiosos recursos, humanos y econdmicos, estimando que en consecuencia debe gozar de
proteccion.

Hace presente a este respecto la trayectoria de su representada en el rubro alimenticio y el
reconocido prestigio que ha adquirido en todos los afios que lleva prestando los servicios
vinculados al ambito gastrondmico, lo que le ha significado el reconocimiento por parte de los
consumidores, de lo que resultaria légico proteger este importantisimo activo, evitando que
terceros puedan utilizar un nombre de dominio extremadamente similar.

En cuanto a la actividad del primer solicitante, sefiala que en la audiencia de mediacién que se
efectud ante Nic Chile el 24 de agosto de 2006, la primera solicitante sefialé que pretendia utilizar
el nombre de dominio en disputa para la comercializacién y publicidad de aceitunas y aceite de
oliva, lo que resulta muy preocupante para su mandante, atendida la similitud del nombre de
dominio, casi idéntico a su nombre comercial y sus marcas registradas, para distinguir productos
que se encuentran dentro del rubro alimenticio, dentro de la misma clase 29, en la cual se
encuentran registradas las marcas comerciales ROSSETTI.

Concluye que a la luz de lo expuesto y los diversos argumentos antes indicados, asi como la
titularidad de la marca ROSSETTI, la proteccion de la razén social de su representada, y su
merecido prestigio alcanzado a través de afos de servicio en el rubro alimenticio, considera que
esta parte detenta el mejor derecho para la obtencién del nombre de dominio en disputa.

En estas circunstancias, y existiendo dos solicitudes vdlidamente presentadas y que han cumplido
a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC-Chile, en cuanto a su formalizacién y a los plazos



de interposicion de las mismas, solo cabe abocarse a los criterios y politicas de solucién de
conflictos de asignacion de nombres de dominio, los que como hemos revisado concluyen
necesariamente en el mejor derecho de mi mandante sobre el signo en disputa.

Agrega que los nombres de dominio son la herramienta que permitiran continuar con el creciente
y explosivo desarrollo de Internet, mientras constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios
de dicha red. Por lo anterior, estima que la asignacién del dominio "DEROSSETTI.CL" al demandado
de autos, constituiria una causal de error y confusion en el publico usuario y consumidor, que no
se condice con el espiritu de la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por ICANN,
la OMPI, la Reglamentacion de NIC Chile, y los Tratados Internacionales sobre derechos de
propiedad industrial y competencia desleal ratificados por Chile. Hace presente ademds que las
evidentes ventajas y favorables proyecciones del comercio electréonico en lo sucesivo, obligan a
concluir que la asignacion del dominio de autos sea fundamental para los intereses de su
representado.

5.- Que para acreditar sus derechos, esta parte acompaind los siguientes documentos, inobjetados
de contrario: a) Impresidn de consulta a Base de Datos del Departamento de Propiedad Industrial,
para los registros 533440, de fojas 21, 533.448, de fojas 22, 533.449, de fojas 23, 533.450, de fojas
24, antes individualizados.

6.- Que a fojas 32 se dio traslado de la presentacidon de la segunda solicitante, lo cual fue
notificado a las partes por correo electrénico como consta a fojas 33.

7.- Que a fojas 34 la segunda solicitante presenta escrito en que sostiene que ratifica todo lo
expuesto en la demanda. Hace presente que durante la tramitacion del juicio arbitral sélo esa
parte ha defendido sus intereses sobre el nombre de dominio en disputa presentando la
correspondiente demanda de "mejor derecho" y asistiendo a la audiencia arbitral de fijacion de
normas de procedimiento.

Agrega que el criterio "first come, first served" en el cual se podria haber fundamentado la
defensa de la contraria, no es absoluto e incluso, cada vez con mas fuerza, tanto la doctrina como
la jurisprudencia se inclinan a utilizarlo como ultima ratio, aplicandolo sélo cuando ninguna de las
partes demuestra tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa. Estima que de
lo contrario, no se entenderia lo sefialado en articulo 10 del Reglamento de Asignacién de
Nombres de Dominio que establece un plazo de 30 dias para que "eventuales interesados tomen
conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese
nombre de dominio", corroborado por el articulo 14 del mismo cuerpo reglamentario que
establece en su pdrrafo primero "Sera de responsabilidad exclusiva del solicitante que su
inscripcidon no contrarie las normas vigentes sobre..." sin distinguir si dicha obligacion corresponde
al primer o segundo solicitante.

Invoca lo sefialado en la sentencia de asignacién de nombre de dominio "todochile.cl", en cuanto
gue una vez que se genera el conflicto de asignacién de nombres de dominio los solicitantes se
deben encontrar en una situacion de igualdad, y sobre esa base se debe analizar cual de las partes
tiene un meior derecho sobre el nombre de dominio en conflicto. Agrega que estas conclusiones
resultan de acuerdo a la aplicacién del principio de imparcialidad en la administracion de justicia
que debe inspirar todo procedimiento judicial. Concluye que atendido lo sefialado respecto del
criterio "first come first served" y la nula argumentacién de la contraria sobre sus intereses sobre
los nombres de dominio en disputa, corresponde la asignacién de los dominios de autos a su
mandante quien ha sefialado latamente los derechos en que basa sus solicitudes.



Agrega que aun cuando en derecho, por regla general, el silencio no constituye aceptacion, de lo
expuesto por la contraria si existen ciertas instituciones juridicas que sancionan la inactividad,
tales como la desercion de la apelacidn, entre otras. Enfatiza que considerando que el primer
solicitante no requiere patrocinio de un abogado para defenderse en la presente causa, ni
tampoco le ha significado un desembolso econémico, esta inactividad de su parte debe ser
considerada como un manifiesto desinterés en el nombre de dominio en disputa. Criterio que
habria sido sostenido en algunos fallos arbitrales recientes que hacen presente, por interpretacion
analdgica, la cldusula contenida en el Reglamento de la Comunidad Europea 874/2004 de 28 de
abril de 2004 para la asignacion de nombres de dominio en la extensién .EU: "La ausencia de
respuesta de cualquiera de las partes en un procedimiento alternativo de solucién de
controversias dentro de los plazos establecidos o su incomparecencia a las audiencias de grupos
de expertos podran considerarse motivos suficientes para aceptar las reclamaciones de la parte
contraria" (fallo 17/01/2005 "colocoloeschile.cl").

Por lo anterior, considera que resulta evidente que quien tiene un interés legitimo sobre el
nombre de dominio en disputa es su mandante, y que la inactividad de la contraria se debe
entender como una renuncia a su peticién a favor del segundo solicitante.

A fojas 37 se citd a las partes a oir sentencia.
CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los nombres de dominio constituyen identificadores mnemotécnicos que, atendido
el grado de complejidad que ha alcanzado la Red Internet, resultan esenciales para la localizacion
de las paginas que integran la gran telarafia mundial de informacion. Estos elementos se
construyen por los usuarios de la red a partir de la natural pretensién de que les representen o
identifiquen a determinadas personas, entes o recursos disponibles en la Red. Es asi como sin
perjuicio de cumplir una funcién técnica primaria, cual es coadyuvar al funcionamiento practico de
la Red, les asiste el caracter de “secondary meaning” o “distintividad sobrevenida” como
consecuencia de su uso de cara a los usuarios, en que han pasado a constituirse en identificadores
de ciertos bienes y/o servicios o de sus productores o autores para su localizacidn en la Red. De ahi
qgue colisionen con los signos distintivos concebidos en Derecho, especialmente las marcas
comerciales, sobre todo atendida la importancia que ha adquirido la Internet en las estrategias de
trademarketing, que lleva a que cada dia se atribuya mas importancia a los nombres de dominio
como signos identificadores de dichos productos, servicios e incluso personas. Sin embargo esta
cualidad no ha alcanzado aun reconocimiento legislativo en cuanto a estar amparados bajo los
derechos exclusivos de los titulares de propiedad intelectual, industrial o incluso patronimico, sin
perjuicio que no podremos desatender estos criterios al momento de resolver, a fin de evitar usos
indiscriminados o abusivos de los mismos, que puedan inducir a error a los usuarios de la Red
Internet o incluso puedan causar perjuicios a quienes teniendo legitimas aspiraciones de
inscribirlos a su nombre, vean afectados sus derechos por inscripciones previas.

SEGUNDO: Que para el evento de producirse inscripciones competitivas, el Reglamento de NIC
Chile y la doctrina y jurisprudencia de Derecho nacional y Derecho Comparado han sentado las
bases y principios en orden a los cuales es posible resolver el conflicto y definir la asignacion
definitiva o consolidacion del nombre de dominio. A este respecto, el primer principio al que
debemos atender es al de “first come, first served”, aforismo técnico que viene a recoger el ya
conocido aforismo juridico “prior in tempore prior in iure”, que en esta materia, por las
condiciones técnicas del funcionamiento de la Red, se traduce en que “el primero que llega es el
Unico servido”, caracteristica que diferencia a los nombres de dominio de las marcas comerciales,
en las cuales, atendidos los principios de especialidad y territorialidad que las informan



perfectamente pueden sobrevivir dos signos idénticos, siempre que no concurran en una misma
clase y unidad territorial determinada.

TERCERO: Que el principio “first come, first served” sélo podrd desatenderse cuando concurra
alguna circunstancia que rompa el equilibrio entre las partes y que determinen el mejor derecho
del segundo solicitante o la mala fe del primer solicitante, la que no se ha acreditado en autos. En
estas circunstancias debemos entender que el conflicto de autos se encuadra en la hipétesis de
“logical choice”, esto es, un conflicto fortuito, surgido entre legitimos solicitantes, derivado mds
bien de la exclusividad del uso del signo como nombre de dominio. En este contexto habremos de
discurrir acerca de cual de las partes en conflicto goza de un mejor derecho sobre el dominio
solicitado.

CUARTO: Que la segunda solicitante, en apoyo a su pretension invoca los criterios de titularidad
marcaria, de notoriedad del signo pedido y de mejor derecho, mientras que la primera solicitante
no formulé argumentaciones ni allegd pruebas en orden a acreditar su mejor Derecho. Asimismo,
habiéndose digitado en el navegador la URL http://www.derossetti.cl, se ha verificado que el sitio
no se encuentra activo. Realizada asimismo la consta en un buscador, no se encontrd referencias
al uso del dominio en Internet.

QUINTO: Que en cuanto a constituir la titularidad marcaria un antecedente suficiente para
acreditar el mejor Derecho, habremos de tener presente que la distintividad sobrevenida que se
reconoce a los nombres de dominio se refiere a que éstos pueden llegar a constituirse un medio
indirecto de identificacion en el medio virtual, en la medida que se condigan con el contenido real
de la pagina web a la que sirve como clave o cddigo de acceso (cual es su funcidn principal). Es asi
como siendo los dominios de libre configuracién por los usuarios, en la medida que éstos los
formulen en términos coincidentes con el contenido de las paginas web que direccionan, podran
llegar a identificarlos o distinguirlos al punto de merecer una tutela legal, mas no necesariamente
por la via de la proteccién marcaria sino reconociéndoles un importante valor comercial dentro y
fuera del mercado virtual y otorgandoles proteccién a través de las normas que resguardan la
competencia leal que debe imperar en el mercado.

Asimismo, la identidad o semejanza fonética o grafica de estos con signos distintivos reconocidos
en exclusividad por el ordenamiento juridico permite atender a las normas de proteccién de
dichos signos a la hora de resolver un conflicto por asignacidon o revocacién de nombres de
dominio. Con esto queremos evidenciar que, sin reconocerles caracter de signos distintivos a los
nombres de dominio, la eventual funcién de distintividad de los mismos ha alertado a la doctrina
nacional e internacional en cuanto a la potencial lesién que en su registro puede producirse a
algun derecho exclusivo, como son los derechos marcarios.

En el caso de autos, la segunda solicitante es titular de las marcas que invoca, todas constituidas
por la expresion Rossetti y para las clases 29, 30 y 42, la cual sélo se diferencia del nombre de
dominio en disputa por la preposicidon “de” antepuesta al término rossetti.

SEXTO: Que no habiendo allegado antecedentes la primera solicitante y habiéndose constatado
qgue bajo el dominio referido no se alojan paginas web de las que podamos desprender si el uso
que esta parte desea hacer del mismo atenta o no contra derechos de terceros y habiendo
acreditado el segundo solicitante que tiene un interés legitimo, que su inscripcién no la realiza en
perjuicio de terceros y que el dominio solicitado se condice con su actividad principal e integra
elementos que le identifican en el mundo real, que busca proyectar al mundo virtual, buscando
una identificacion que le permita potenciar la inversién que ya ha realizado, habremos de



entenderse que a esta parte le asiste un mejor derecho a los SLD solicitados, consolidandose en
forma definitiva los dominios en esta parte, pese a ser segundo solicitante.

SEPTIMO: Que sin perjuicio de lo anterior, no se ha acreditado que la primera solicitante haya
litigado temerariamente en autos, lo que justificaria que se le condenara en costas, debiendo en
consecuencia rechazarse la solicitud plateada por la segunda solicitante al respecto en su
demanda arbitral.

Con lo considerado y teniendo presente ademas lo dispuesto en el Reglamento de funcionamiento
de NIC Chile,

SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio “derossetti.cl” al segundo solicitante COMERCIALIZADORA
ROSSETTI LIMITADA, ya individualizada en autos.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese a las partes y a Nic Chile por carta certificada. Hecho, devuélvase los autos a Nic Chile
para su ejecucién.

Resolvio

Lorena Donoso Abarca

Arbitro

Carlos Reusser Monsalvez

Actuario

Sentencia dictada ante los testigos:

José Francisco Lechuga Guerrero Andrea Merello Gera
13.828.775-0 13.905.574-8
Cc. sfaine@derossetti.tie.cl; cadmin@weekmark.cl; ctecnico@weekmark.cl;
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