Juan Agustin Castellon Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

|”

Juicio por nombre de dominio “elenacaffarena.c
Santiago, 12 de octubre de 2011.
VISTOS:

PRIMERO: Que por oficio N2 13319 de fecha 16 de diciembre de 2010 del Departamento de
Ciencias de la Computacién 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
oposicion al nombre de dominio “elenacaffarena.cl”.

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes
en dicho conflicto: Juan Jiles Moreno, con domicilio en Santo Domingo 498, Santiago, quien
inscribié el nombre de dominio elenacaffarena.cl con fecha 6 de agosto de 2010, a las
12:06:12 GMT, y Caffarena S.A., representada por Leonor Vera, con domicilio en Camino a
Melipilla N2 10.600, Maipu, Santiago, que inscribié el nombre de dominio elenacaffarena.cl
con fecha 24 de agosto de 2010 a las 21:16:16 GMT.

TERCERO: Que por resolucién de fecha 17 de diciembre de 2010, la cual rola a fojas 5 de
autos, el suscrito aceptd el cargo de arbitro para el conflicto por el nombre de dominio
“elenacaffarena.cl”, fijando, acto seguido, una audiencia para convenir las reglas de
procedimiento para el dia 27 de diciembre de 2010, a las 11:00 horas.

CUARTO: Que la resolucion y la citacion referidas precedentemente fueron notificadas a NIC
Chile por correo electrénico con firma digital con fecha 17 de diciembre de 2010 y a las partes
por correo electrénico de la misma fecha y por carta certificada de fecha 21 de diciembre de
2010, segun consta en comprobantes que rolan a fojas 7 y 8 de autos.

QUINTO: Que el dia 27 de diciembre de 2010, a las 11:00 horas, tuvo lugar el comparendo
decretado, con la asistencia de dofia Loreto Bresky, por la primera solicitante, y de dofa
Soledad Castro por la oponente, levantandose el acta que rola a fojas 14 de autos.

SEXTO: Que mediante escrito de fecha 7 de enero de 2011, rolante a fojas 16 de autos, la parte
de Juan lJiles Moreno expuso sus argumentos de mejor derecho al nombre de dominio
“elenacaffarena.cl” en los términos siguientes: Que don Juan Jiles Moreno es nieto de dofia
Elena Caffarena (1903-2003) personaje histérico nacional, quien busca honrar a su abuelay su
legado histodrico, juridico y ético, a través del desarrollo de un sitio cuyo Unico objetivo es el de
presentar y desarrollar su obra y aportes, acompafiado de imagenes de ella. Que dofia Elena
Caffarena es considerada por algunos historiadores nacionales como uno de los personajes
publicos mas relevantes de la historia de Chile del siglo XX, ya que dedicé gran parte de su vida
a la lucha por la emancipacién femenina, al desarrollo de las libertades individuales y a la
proteccion de los nifios. Que nacié en lquique en 1903, siendo hija de don Blas Caffarena y de
dofia Ana Modrice. Que luego de egresar del colegio estudid en la escuela de Derecho de la
Universidad de Chile, oportunidad en la cual comenzd a trabajar por los derechos de la clase
obrera chilena. Que fundé junto a otras mujeres el Movimiento Pro-Emancipacién de las
Mujeres de Chile, uno de cuyos grandes logros, en especial de dofia Elena Caffarena, fue el de
obtener el derecho a voto para las mujeres. Que también efectud otro aporte a la sociedad en
su trabajo como jurista, publicando en 1927, en el contexto del cincuentenario del Decreto
Amundtegui, “La Situacion Juridica de la Mujer Chilena”, el libro “Capacidad de la Mujer
Casada en relacion a sus Bienes”, el primer “Diccionario de Jurisprudencia Chileno” y diversas
publicaciones como su libro “éDebe el marido alimentos a la mujer que vive fuera del hogar
conyugal?”. Que en 1947 recibié el premio “Manuel Egidio Ballesteros” a la mejor obra de
derecho, otorgado por la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales de la Universidad de Chile.
Que en la década de 1980 se convirtio en una de las fundadoras del Comité de Defensa de los
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Derechos del Pueblo (CODEPU) que en la actualidad funciona como una Corporacion
encargada de la defensa juridica, social y médica de las victimas del régimen militar. Que la
expresiéon contenida en el nombre de dominio no distingue exclusivamente al segundo
solicitante, por las razones ya aludidas. Que la fabrica CAFFARENA fue fundada en 1920 por
don Blas Caffarena, padre de doia Elena Caffarena, quien, a su vez, fue padre de otros 6 hijos,
siendo dofia Elena Caffarena la tercera entre 7 hermanos. Que con ello la relacién entre la
fabrica y productos de marca Caffarena y dofia Elena Caffarena no es directa ni exclusiva con
respecto al segundo solicitante. Que, por otra parte, los ambitos son totalmente diversos y no
relacionados, toda vez que la parte no desconoce la existencia de la marca y productos
Caffarena en el mercado local, vinculado a ballerinas, pantys, ropa interior y otros del rubro
textil, pero en nada relacionado con dofia Elena Caffarena, su legado y obra. Que tanto es asi
que en la historia que se publica en la pagina WWW. CAFFARENA.CL en la seccién “Nuestra
Historia”, no se menciona a dofia Elena Caffarena ni a su obra. Alega derechos e intereses
legitimos sobre el nombre de dominio, asi como buena fe en la inscripcidon y utilizacion,
difiriendo sustancialmente el portal destinado a entregar informacién sobre la vida y obra de
dofia Elena Caffarena con aquel pretendido por el segundo solicitante, habiendo lugar a
utilizaciones de caracter paralelo que no colisionan ni se intersectan. Que a fortiori tampoco
habrd confusién o error en el publico consumidor, que no identifica inevitablemente el
nombre de dominio con la razén social ni las marcas de la oponente, como podria suceder si se
tratase de los dominios “mujercaffarena.cl” o “ecaffarena.cl”. En mérito de lo expuesto,
solicita le sea asignado el dominio en definitiva.

SEPTIMO: Que mediante escrito de fecha 10 de enero de 2011, la parte de Caffarena S.A.
presentd sus argumentos de mejor derecho en los términos siguientes: Invoca el articulo 14
del Reglamento de Nic Chile, que impone al solicitante de un nombre de dominio la
responsabilidad exclusiva por que el mismo no contrarie las normas vigentes sobre abusos de
publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo
derechos validamente adquiridos por terceros, entre los cuales se encuentran los derechos de
propiedad industrial sobre marcas comerciales y sobre otros nombres de dominio previamente
asignados. Que es poco creible que una empresa de la envergadura de Caffarena S.A. fuese
desconocida para el primer solicitante, puesto que se trata de una marca que resulta
inequivocamente vinculada a la conocida empresa textil Tejidos Caffarena S.A., actualmente
Caffarena S.A. Que, sobre todo considerando que un nombre de dominio puede identificar una
amplia gama de productos y servicios, existe un riesgo cierto de error y engafo y equivocos en
el publico, con perjuicio para los consumidores y la parte, cuya marca goza de prestigio y
notoriedad y es el principal exportador nacional. Que cuenta con una importante cantidad de
registros para la marca Caffarena, los que menciona, siendo los mds antiguos en Chile de 5 de
abril de 1989 y 28 de abril de 1989, y se trata de una marca famosa y notoria, que como tal
merece una especial protecciéon. Que es, ademas, titular de los siguientes nombres de
dominio: www.caffarena.cl, www.tejidoscaffarena.cl, www.colegioelenacaffarena.cl,
www.tiendascaffarena.cl, www.caffarenatiendas.cl, www.caffarena.com. Que su trayectoria
data del afio 1920, y su historia (que narra) consta en el sitio web www.caffarena.cl. Que la
constante y masiva proteccidén de los activos intangibles creados por Caffarena S.A. deja en
evidencia lo relevante de la marca Caffarena y del mejor derecho que tiene respecto de
terceros en el uso de la misma. Que, en sintesis, los fundamentos de la accidén son los
siguientes: 1. Que Caffarena S.A. ha usado la marca CAFFARENA desde 1920, para identificar
una empresa textil, cuyo nombre originalmente y durante muchos afios fue Tejidos Caffarena
S.A. Que ese uso ha hecho de esta marca una expresion famosa, ampliamente conocida y
valorada entre sus clientes; 2. Que los productos comercializados bajo la marca CAFFARENA se
comercializan actualmente, ademds de Chile, en Argentina, Uruguay, Peru, México, Republica
Dominicana, Bolivia, Estados Unidos, Nueva Zelanda. Que de hecho, el 93% de las
exportaciones del rubro textil local son realizadas por Caffarena S.A.; 3. Que el uso de esta
marca, tanto a nivel local como internacional, han hecho de CAFFARENA una expresion
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inconfundible, incuestionablemente vinculada y asociada a la empresa que fabrica sus
productos, la que tiene como razdn social exactamente la misma denominacién; 4.- que esta
vinculacion se ha visto reforzada por el uso masivo de los nombres de dominio
www.caffarena.cl; www.caffarena.com, www.tiendascaffarena.cl; ww.caffarenatiendas.cl y lo
que resulta aun mas relevante, por la titularidad del nombre de dominio
www.colegioelenacaffarena.cl; 5. Que, en este contexto, cualquier tercero que pretenda usar
un nombre de dominio que contenga la expresion CAFFARENA generaria un severo perjuicio a
Caffarena S.A., en razén de que el uso que le diera en la practica al sitio web identificado bajo
un nombre de dominio como el solicitado en autos: www.elenacaffarena.cl, inexorablemente
se asociaria con Caffarena S.A.; 6.- Que lo anterior guarda concordancia con una serie de
resoluciones, tanto del anterior Departamento de Propiedad Industrial, como del Tribunal de
Propiedad Industrial, y otras de arbitros designados por NIC Chile que, al momento se resolver
determinados conflictos de dominio sometidos a arbitraje, siempre han resguardado la razén
social y marca registrada distintiva de una empresa, independientemente de si quien ha
solicitado se le asigne el nombre de dominio ha tenido como apellido el nombre en conflicto.
Que esta doctrina se ha mantenido durante varios afos y ha validado una sélida vinculacidn
entre una marca registrada y un nombre de dominio que la contenga, resguardando
efectivamente la proteccién que a toda marca registrada otorga la Ley de Propiedad Industrial
a su titular, validando igualmente el mejor derecho que este tiene frente a un conflicto de
dominio. En cuanto a Derecho, invoca el articulo 14 del Reglamento de Nic Chile, estimando
qgue el dominio solicitado www.elenacaffarena.cl vulnera seriamente derechos validamente
concedidos a Caffarena S.A. sobre su ampliamente protegida y conocida marca CAFFARENA,
asi como ademas los nombres de dominio actualmente asignados por NIC Chile a Caffarena
S.A,, entre ellos www.colegioelenacaffarena.cl ; que el dominio solicitado contraria las normas
de ética mercantil en la medida en que es abusivo, y tomando como referente las normas que
el Reglamento establece para calificar una determinada conducta de abusiva, y cuya
concurrencia es suficiente para asignar el nombre de dominio en disputa a la parte, cualquier
uso del nombre de dominio por parte del primer solicitante generaria graves perjuicios a
Caffarena S.A., simultdneamente se producirian equivocaciones entre los usuarios que,
enfrentados a la reconocida marca CAFFARENA, empresa que es igualmente titular de los
dominios www.caffarena.cl, www.tiendascaffarena.cl; www.caffarenatiendas.cl, e incluso
www.colegioelenacaffarena.cl, verian incurrir en el mercado un nuevo actor que no tiene
relacion con Caffarena, y que sin embargo usa este término y apellido. Cita jurisprudencia
recaida en la marca “Blas Caffarena”, cuyo registro fue rechazado en contra de don Blas
Caffarena Benoit, y jurisprudencia arbitral recaida en los dominios www.galeriafalabella.cl,
www.artefalabella.cl, www.gimtafalabella.cl.y www.lsantander.cl. En mérito de todo lo
anterior, solicita sea acogida su demanda y le sea asignado el dominio en definitiva, con costas.
OCTAVO: Que por resolucion de fecha 18 de enero de 2011, rolante a fojas 122, se confirid
traslado de las demandas de ambas partes, los que fueron evacuados en los términos que
siguen:

NOVENO: Por el primer solicitante, en escrito rolante a fojas 124, en el cual invocé a su favor el
principio “First come, first served”, nego la imputacion de mala fe e invocé jurisprudencia que
ha preferido la vinculacion de la expresion con un apellido por sobre una marca comercial,
inclusive famosa y notoria.

DECIMO: Por la oponente mediante presentacion rolante a fojas 159, en la que manifestd que
los argumentos del primer solicitante Unicamente evidencian la incuestionable trayectoria y
destacada labor realizada por dofia Elena Caffarena M. a lo largo de su vida, pero en ningun
caso demuestran que la eventual asignacion al primer solicitante estaria exenta de graves
perjuicios para la parte. Que la marca Caffarena en Chile es una marca famosa y notoria, y
como tal merece una especial proteccién. Que los nombres de dominio, por su parte, se
asignan sin relaciéon a producto, servicio o actividad determinada, sino que permiten a su
titular usarlo en cualquier giro o rubro, a través de su pdagina web identificada con ese nombre.
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Que lo que se ha sefialado en este procedimiento es que la eventual asignacién del dominio al
primer solicitante inevitablemente expondra a Caffarena S.A. a situaciones que pueden
evitarse, tales como dilucién del poder distintivo de su marca y uso por parte del primer
solicitante del dominio en el giro propio de Caffarena S.A., incertidumbre y confusién a que se
expondran los consumidores, y perjuicio y dafio que causaria a la parte el debilitamiento de la
imagen empresarial de Caffarena S.A. Que cuenta con un mejor derecho al nombre de
dominio, lo que tiene por antecedente la reiterada linea jurisprudencia en materia de
resoluciones recaidas en nombres de dominio, que corroboran que le corresponde en derecho
usar y proteger todo intangible que contenga la marca Caffarena. Que la coincidencia de la
marca y un apellido es un dato, pues lo relevante es la forma como se ha trabajado la marcay
razon social, asi como el renombre adquirido a través de su uso, lo que fija diferencias
determinantes entre lo que es una historia de familia y la proteccidn de una marca registrada y
todos aquellos intangibles derivados de la misma. Que la historia de dofia Elena Caffarena es
una cosa y el riesgo de confusidn y asociacién entre el dominio en disputa y la marca Caffarena
es otra muy diferente. Que goza de registros marcarios, que su razon social es Caffarena S.A. y
que incluso tiene asignado hace varios afios el dominio www.colegioelenacaffarena.cl. Que la
reivindicacién del legado de doiia Elena Caffarena puede hacerse por mecanismos que no
amenacen los legitimos intereses de la parte, peculiarmente por cuanto un dominio asignado
no limita su uso a ningun giro, producto, servicio o actividad. Que se puede transferir un
dominio asignado y aquel que lo adquiere puede darle un uso distinto. Cita el articulo 20 letra
c) de la Ley de Propiedad Industrial, para, en mérito de todo lo anterior, solicitar le sea
asignado el dominio en definitiva.

UNDECIMO: Que por resolucion de fecha 15 de marzo de 2011, rolante a fojas 111, se recibio
la causa a prueba, fijdndose los siguientes hechos substanciales, pertinentes y controvertidos:
1.- Derechos e intereses de las partes en la expresion "elenacaffarena" o en sus partes
componentes. 2.- Utilizacion efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o
realizardn en el futuro, de la expresion "elenacaffarena"” o de sus partes componentes.
DUODECIMO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas:

La parte de Juan lJiles Moreno, la documental conformada por: 1) Impresos de pagina web
www.caffarena.cl (fs. 21 a 32); 2) Impreso de busqueda en Google para la expresion “Elena
Caffarena” (fs. 33); 3) Impreso de pdgina web Punto Final (fs. 34 a 36 y 38 a 39); 4) Articulo
“Elena Caffarena de liles, Jurista”, en Revista Chilena de Derecho (fs. 40 a 43); 5) Fallo por
arbitraje “ahumadayasociados.cl” (fs. 126 a 145); 6) Fallo por arbitraje “ocarey.cl” (fs. 146 a
153); 7) Fallo por arbitraje “santa-maria.cl” (fs. 154 a 157); 8) acta levantada por el Notario
suplente de la 112 Notaria de Santiago don Sebastian Aninat Salas con fecha 23 de marzo de
2011 (fs. 170 a 189); 9) Copia simple de muro de direccion de don Juan Jiles Moreno en
Facebook (fs. 190).

La parte de Caffarena S.A., la documental conformada por: 1) Informe del Subdepartamento
Juridico, juicio por oposicién N2 123540 de 12 de mayo de 2003 (fs. 71 a 73); 2) Resolucién del
Departamento de Propiedad Industrial N2 72817 de 15 de abril de 1994 (fs. 74 a 78); 3) Fallo
por arbitraje “artefalabella.cl” (fs. 80 a 89); 4) Fallo por arbitraje “pintafalabella.cl” (fs. 90 a
99); 5) Fallo por arbitraje “galeriafalabella.cl” (fs. 100 a 109); 6) Fallo por arbitraje
“Isantander.cl” (fs. 110 a 121); 7) Impreso de Nic Chile dominio “colegioelenacaffarena.cl” (fs.
199); 8) Impresos pagina web www.caffarena.cl” (fs. 200 a 202); 9) Impreso de Nic Chile
dominio “tejidoscaffarena.cl” (fs. 203); 10) Impreso de Nic Chile historia de modificaciones de
dominio “Caffarena.cl” (fs. 203); 11) Consulta base de datos de INAPI (fs. 204 a 207).

DECIMO TERCERO: Que por resolucion de fecha 30 de junio de 2011, rolante a fojas 210, se
citd a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:
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PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el resultando duodécimo
no fue objeto de impugnaciones, razon por la cual se la tiene por reconocida y se le atribuye
valor probatorio.

SEGUNDO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un
mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos que la posicion
de los litigantes de este juicio, en relacidon con el mismo, es la siguiente:

TERCERO: Que el primer solicitante, la parte de Juan Jiles Moreno, justifico tal calidad, lo cual
lo ampara con la presuncidon de mejor derecho y buena fe en su inscripcién que se expresa en
el principio "First come, first served", presuncién que no es, sin embargo, una presunciéon de
derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Que, en forma adicional a dicha presuncidn,
manifestd ser nieto de dofia Elena Caffarena de Jiles, quien es un personaje relevante en la
historia nacional, y haber registrado el dominio “elenacaffarena” para abrir un sitio web
dedicado unica y exclusivamente a difundir su legado, extremo este Ultimo que comprobé con
el acta rolante de fojas 170 a 189, que da cuenta de que la pagina web www.elenacaffarena.cl
no tiene otro contenido que el biografico, documental y visual relativo a dofia Elena Caffarena.
Por otra parte, el solicitante fue enfatico en manifestar que en modo alguno era su objeto el
amenazar los derechos e intereses de la oponente, cuyas marcas, actividades, fama y
notoriedad reconocié abiertamente.

CUARTO: Que la oponente, la parte de CAFFARENA S.A., alegé la fama y notoriedad de su
propio nombre o razdn social, de sus marcas comerciales y nombres de dominio y de la indole
de sus actividades, extremos que el Arbitro da por sentados y que, a mayor abundamiento, la
oponente comprobd con prueba abundante y actual.

QUINTO: Que, puesto el arbitro en la labor de dirimir esta controversia, estimara que la
oponente tiene un indudable derecho a la expresiéon “Caffarena”, que goza de fama y
notoriedad, asi como que es efectivo el riesgo de dilucidon y confusién marcarios que puede
amenazar a sus marcas, dominios y actividades. Sin embargo, estima posible la coexistencia
pacifica en la red internet de sus nombres y dominios “Caffarena” con el dominio y sitio web
“www.elenacaffarena.cl”, solicitado por un nieto de ese personaje histdrico, destinado Unicay
exclusivamente a difundir su legado.

SEXTO: Que este juzgador dejara establecido que tuvo en especial consideracidn para resolver
como lo hara las claras e inequivocas protestas de buena fe efectuadas por el primer
solicitante, corroboradas de un modo fehaciente en autos, y no contrastadas. Vertidas en el
proceso, tales declaraciones tienen el valor de confesién judicial, cuya violacidn podria hacer
incurrir a la infractora en causales de revocacion del dominio establecidas en el articulo 22 del
Reglamento de Nic Chile y dar origen a la extincién de su derecho y al de sus causahabientes.

Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos 3 y siguientes del anexo 1, sobre Procedimiento
de Mediacién y Arbitraje de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se rechaza la demanda deducida por la parte de Caffarena S.A. en contra de Juan liles
Moreno, y se asigna el nombre de dominio elenacaffarena.cl a favor de Juan Jiles Moreno, sin
costas.

Notifiquese por carta certificada a las partes y por correo electrénico a la Secretaria de NIC
Chile; firmese la presente resolucién 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 electrdnico para fines informativos y remitase el expediente
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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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