Fallo arbitral por dominio “electro-lux.cl”

LUIS FERNANDO BENAVIDES PINO

AKTIEBOLAGET ELECTROLUX

REP. ESTUDIO JURIDICO FEDERICO VILLASECA Y COMPANIA

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval Lépez

En Santiago, a 2 de Mayo de 2012

VISTO:

PRIMERO: Que por oficio OF15.532, de 12 de Diciembre de 2011, el
cual rola a fojas 1, de autos, el suscrito fue notificado de su
designacién como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripcion del

nombre de dominio “electro-lux.cl”;

SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas, que son
partes en dicho conflicto: LUIS FERNANDO BENAVIDES PINO,
persona natural, RUT N© 12.008.853-k, domiciliado en 2 Sur 63,
Longavi, Longavi, quien tiene la calidad de primer solicitante del

nombre de dominio “electro-lux.cl”, el cual pidié a su favor el dia 23



de Agosto de 2011, a las 06:34:33 horas GMT y AKTIEBOLAGET
ELECTROLUX, persona juridica dedicada al rubro de su
denominacién, representada por Estudio Federico Villaseca, RUT N°
78.169.860-1, ambos domiciliados, para estos efectos, Avenida
Alonso de Cdérdova N°5151, Piso 8, Las Condes, Santiago, quien tiene
la calidad de segundo solicitante del mismo nombre de dominio
“electro-lux.cl”, el cual pidid a su favor el dia 12 de Septiembre de
2011, alas 13:54:24, horas GMT.

TERCERO: Que por resolucion de fecha 20 de Diciembre de 2011, la
cual rola en los autos, el suscrito acepto el cargo y juré desempenarlo
fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una
audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el dia 09 de
Enero de 2012, a las 9.30 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 en los

autos y, a NIC Chile, en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el dia 09 de Enero de 2012, a las 9.30 horas, tuvo
lugar el comparendo decretado, en rebeldia del primer solicitante
LUIS FERNANDO BENAVIDES PINO, y con asistencia del segundo
solicitante AKTIEBOLAGET ELECTROLUX, representada por Estudio
Federico Villaseca, en la persona de don OSCAR RODRIGUEZ
BAEZA, Abogado, segun escritos de patrocinio y poder que
acompaha. El tribunal tuvo presente y por acompafiados los
documentos respectivos del segundo solicitante. El arbitro procedio
calificar la consignacién decretada estimandola bastante y acto
seguido el tribunal procedid a fijar las normas de procedimiento a las
gue se cenirda la controversia, todo ello segun consta del acta

levantada al efecto que rola en los autos.



SEXTO: Que con fecha 09 de Enero de 2012, se notificd a las partes
el acta de la audiencia y las resoluciones adoptadas en ella, como

consta en el expediente.

SEPTIMO: Que la parte del segundo solicitante AKTIEBOLAGET
ELECTROLUX, representada por Estudio Juridico Federico Villaseca,
presentd su demanda contenida en un escrito redactado por el
abogado don OSCAR RODRIGUEZ BAEZA, con fecha 23 de Enero del
ano en curso, mediante la cual pide la asignacion del nombre de
dominio “electro-lux.cl”, basado en los siguientes fundamentos de

hecho y de derecho, que se reproducen, en sintesis, a continuacion.

En el plano de los hechos sefala que AKTIEBOLAGET ELECTROLUX,
mundialmente conocida como ELECTROLUX, es una corporacion
sueca que fabrica electrodomésticos con ventas superiores a 55
millones de productos en el ano, a sus clientes situados en 160
paises, que tiene presencia en nuestro pais a través de “Electrolux
Chile S.A.”, filial de la matriz que tiene ya asignado el nombre der
dominio “electrolux.cl”, por lo que si asignara el nombre de dominio
“electro-lux.cl”, materia de este arbitraje al primer solicitante, se
originaria una serie de errores y confusiones de los usuarios de la
red, con el consiguiente perjuicio para la empresa segunda
peticionaria, que veria diluido signo distintivo marcario en Internet.
Agrega el segundo solicitante que tiene protegido su marca

“"ELECTROLUX", bajo los siguientes registros:

- Registro 831.460, pedida para distinguir servicios de
importacion, exportacion y representacion de toda clase de
productos y articulos, especialmente, aquellos comprendidos
en la clase: 1,2,3,4,7,9,11,12,16,17 y 21: servicios de

publicidad para todos los medios de difusion;
- Registro 610.488, "ELECTROLUX", para productos de la clase 9;

- Registro 638.947, para servicios de la clase 37;



- Registro 638.948, "ELECTROLUX" para productos de la clase 7;
- Registro 638.495, "ELECTROLUX", Establecimiento Industrial;
- Registro 638.496, "ELECTRLUX", para servicios de clase 37;

- Registro 638.497, “ELECTROLUX”, para Establecimiento

Comercial;

- Registro 763.410, “ELECTROLUX"”, para productos de clases
1,2,y 3;

- Registro 831.460, "ELECTROLUX" para servicios clase 35;

- Registro 864.303, “"ELECTRLUX, para servicios de las clases:
1,4,79vy 11;

- Registro 875.159, "ELECTROLUX"”, productos de la clase 7.

Sefala también, este segundo solicitante, que tiene asignados los
nombre de dominio: “electrolux.com” y “electrolux.cl, a nombre de la

filial chilena de esa empresa.

En el Plano del derecho invoca los diversos criterios que se siguen
para la asignacion de los nombres de dominio, los que no se

reproducen en este fallo por ser ampliamente conocidos.

Termina solicitando, por los motivos de hecho ye derecho aludidos,
que se asigne a la segunda parte solicitante de presente arbitraje el

nombre de dominio “electro-lux.cl”.

OCTAVO: Que por resolucién de fecha 24 de Enero de 2012,
notificada con fecha esa misma fecha, se proveyd la demanda de
asignacion de nombre de dominio por la parte de AKTIEBOLAGET
ELECTROLUX, y se confirid traslado al primer solicitante, teniendo por
acompafados los documentos en la forma solicitada y presente el

patrocinio y poder.

NOVENO: Que la parte del primer solicitante LUIS FERNANDO
BENAVIDES PINO, presentd su demanda contenida en un escrito, con

fecha 28 de Enero del afo en curso, mediante la cual pide la



asignacion del nombre de dominio “electro-lux.cl”, basado en los
siguientes fundamentos de hecho y de derecho, que en sintesis se

sefialan a continuacion:

“En lo que respecta el dominio “electrolux.cl” este se encuentra bien
asignado, porque es la marca registrada en Chile y en otros paises,
pero no la marca: “electro-lux” ( electro guién lux). Por ende, mi
empresa, la cual quiso trabajar con el sufijo ELECTRO-LUX, ataca
ninguna de las clases registradas por la marca Electrolux, nosotros
somos servicio técnico Yy el nombre hace alusién directamente a
Electro Electrénica y Electricidad LUX: LINUX, UNIX, XP.” Termina
seflalando que no ve el interés de la segunda solicitante en quedarse
con el dominio materia de este arbitraje y que por el contrario a su
parte le perjudica no tener acceso a la red con este distintivo, por lo

gue solicita se le asigne por el arbitro.

DECIMO: Que por resolucion de fecha 31 de Enero de 2012,
notificada con fecha esa misma fecha, se proveyd escrito presentado
por la parte de LUIS FERNANDO BENAVIDES PINO, y se evacuo

traslado al segundo solicitante.

UNDECIMO: Que con fecha 02 de Abril de 2012, se recibid la causa
a prueba por el plazo de diez dias y se fijaron los hechos sustanciales
y controvertidos sobre los cuales debia recaer. Esta resolucion se
notific6 a las partes por correo electréonico, como constan en los

autos.

DUODECIMO: Que con fecha 19 de Abril de 2012, se notifica
providencia, visto, el estado de la causa se omite el tramite de

observaciones a la prueba rendida y autos para fallo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que por las afirmaciones del segundo solicitante,
AKTIEBOLAGET ELECTROLUX y por la documentacion acompanada



oportunamente a los autos y no objetada, resulta ser que se trata de
una empresa que ha capitalizado su trayectoria como fabricante de
electrodomésticos, protegiendo sus marcas mediante su inscripcidon
en el Departamento de Propiedad Industrial, en las que se incluye la
expresion “ELECTROLUX”, segun los antecedentes de hecho y de
derecho vy los registros que se detallan en el punto séptimo de la
parte expositiva del presente fallo, por lo que huelga repetir en este

motivo.

SEGUNDO: Que el primer solicitante LUIS FERNANDO BENAVIDES
PINO, se limité a contestar la demanda contraria y pedir la asignacion
del nombre de dominio en conflicto, sin aportar prueba documental
convincente.

TERCERO: Que, en consecuencia, cabe a este sentenciador dilucidar
si los derechos marcarios del segundo solicitante y los documentos
gue los acreditan, constituyen, por si mismos, el mejor derecho al
nombre de dominio “electro-lux.cl”.

CUARTO: Que corresponde, asimismo, a este arbitro arbitrador
establecer si las marcas comerciales registradas por el segundo
solicitante, respecto de productos fabricados y los servicios
prestados, constituyen por si solos, el mejor derecho para asignarle
el nombre de dominio materia de este arbitraje.

QUINTO: Que en materia de registros de nombres de dominio se
aplica por regla general el principio "FIRST COME, FIRST SERVED", el
que en muchos casos resulta ser una regla inadecuada para resolver
la litis. Con todo, dicho principio tiene su excepcién mediante la
acreditacion de un mejor derecho, por la parte a quien le corresponde
la probanza en contra del mismo. 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 valoracién, de modo tal que, el Unico modo

romper dicha igualdad de derechos, es con la aplicaciéon, no de una



regla de derecho objetivo, sino del principio “FIRST COME, FIRST
SERVED”.

SEXTO: Que, el segundo solicitante AKTIEBOLAGET ELECTROLUX,
presentd asimismo prueba completa y de buen valor sobre su
pretension relativa el nombre de dominio “electro-lux.cl”.

OCTAVO: Que, siguiendo el raciocinio anterior, no resulta esencial
para este arbitro arbitrador la invocacién del principio FIRST COME
FIRST SERVED por el primer solicitante, porque las pruebas rendidas
y no objetadas del segundo solicitante, sobre todo aquella relativa al
registro de la marca ELECTROLUX, pasa la razén esencial para
romper la aparente equivalencia de las pruebas rendidas y contribuye
a formar su conviccidén para dirimir el presente conflicto.

NOVENO: Adicionalmente, la inscripcion del nombre de dominio
“electro-lux.cl” por parte del primer solicitante, constituye una
amenaza a las marcas comerciales registradas del segundo
requirente, las que pueden verse afectadas por confusiéon y por
dilucidon marcaria, toda vez el usuario de Internet al emplear el
nombre de dominio “electro-lux.cl,” en la WEB, podria entrar el
confusion en cuanto los servicios de una empresa fabricante de
electrodomeésticos y prestadora de servicios relacionados con ellos, vy
los de un particular que opera un servicio técnico de reparaciones.

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 asigha el nombre de dominio “electro-lux.cl” al
segundo solicitante, esto es, AKTIEBOLAGET ELECTROLUX, persona

juridica dedicada al rubro de su denominacién, representada por



Estudio Federico Villaseca y Compafiia, RUT N° 78.169.860-1,
domiciliada para estos efectos en Avenida Alonso de Cdérdova N°

5151, piso 8, Las Condes, Santiago.

SEGUNDO: Que no se condena en costas al primer solicitante, por
haber tenido motivo plausible para litigar, respecto del dominio

materia de este arbitraje.

Notifiquese por correo certificado y a la Secretaria de NIC Chile;
firmese la presente resolucion por el Arbitro y dos testigos. Remitase

el expediente a NIC Chile, una vez vencido el plazo de eventuales

recursos.
Ricardo Sandoval Lépez
Juez Arbitro
Julia Valenzuela del Valle Marcy Navarro Puentes
R.U.T. N°4.831.827-4 R.U.T. N© 7.189.578-5

Testigo Testigo






