Fallo arbitral por dominio “"emporiodelbosque.cl”
CARLOS MANUEL REYES MONDACA
-v-
S.A.C.I. FALABELLA

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval Lépez

En Santiago, a 21 de DICIEMBRE de 2010
VISTO:

PRIMERO: Que por oficio OF12.699, de 31 de Agosto de 2010, el
cual rola a fojas 1, de autos, el suscrito fue notificado de su
designacién como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripcién del

nombre de dominio “emporiodelbosque.cl”;

SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas, que son
partes en dicho conflicto CARLOS MANUEL REYES MONDACA, cuya
profesion desconozco, RUT N° 10.076.304-4, domiciliado en Roman
Diaz N©° 11, Depto.,81, Providencia, Santiago, quien tiene la calidad
de primer solicitante del nombre de dominio “emporiodelbosquea.cl”,
el cual pidié a su favor el dia 06 de Abril de 2010, a las 20:39:37
horas GMT y S.A.C.I. FALABELLA, persona juridica dedicada al
rubro industrial y comercial (retail), RUT N© 90.749.000-9,
representada por Silva & Cia., domiciliada para estos efectos, en
Hendaya N°60, Piso 4 Las Condes, Santiago, quien tiene la calidad de
segundo solicitante del mismo nombre de dominio
“emporiodelbosque.cl”, el cual pidid a su favor el dia 16 de Abril de
2010, alas 17:35:52 horas GMT.

TERCERO: Que por resolucion de fecha 06 de Septiembre de 2010,
la cual rola a fojas 6 de autos, el suscrito aceptd el cargo y jurd
desempenarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto
seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para
el dia 27 de Septiembre de 2010, a las 09.30 horas.



CUARTO: Que la resolucién y la citacidon referidas precedentemente
fueron notificadas por carta certificada a las partes, segun consta de
los comprobantes de envio por correo certificado que rolan a fojas 5 y

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

QUINTO: Que el dia 27 de Septiembre, tuvo lugar el comparendo
decretado en rebeldia del primer solicitante CARLOS MANUEL
REYES MONDACA vy con la asistencia de dofia Maria José Arancibia
Obrador, Abogada del Estudio Juridico Silva y Compafiia, quien lo
hace por el segundo solicitante S.A.C.I. FALABELLA, en virtud de
patrocinio y delegacion de poder que el tribunal tuvo presente y por
acompanados los documentos respectivos. El arbitro procedid
examinar la consignacién decretada estimandola bastante y acto
sequido el tribunal procedid a fijar las normas de procedimiento a las
gue se cefird la controversia, todo ello segun consta del acta

levantada al efecto y que rola en los autos.

SEXTO: Que con fecha 27 de Septiembre de 2010, se notificé a las
partes el comparendo y las resoluciones dictadas en él, como consta

en autos.

SEPTIMO: Que la parte del segundo solicitante S.A.C.I. FALABELLA
S.A., representada por Silva & Cia., mediante escrito presentado por
el abogado don GONZALO SANCHEZ SERRANO, solicita la asignacion
del nombre de dominio “emporiodelbosque.cl”, basado en los

siguientes fundamentos de hecho y de derecho.

En el plano de los hechos senala que CARLOS MANUEL REYES
MONDACA, solicité el nombre de dominio en conflicto y que lo propio
hizo S.A.C.I. FALABELLA, y que, al no prosperar la mediacién

realizada, hubo de llevarse a cabo el presente arbitraje.

En cuanto a los fundamentos de derecho, sefiala en primer término,
la asignacion de los nombres de dominio esta orientada por la idea
basica de otorgar el dominio en disputa a aquella parte que

demuestre tener mejor un derecho y que es justamente esta



coordenada la que permite dilucidar el conflicto materia de este

arbitraje.

Que frente a la realidad que ha descrito, aspira a que el caso materia
de este arbitraje sea resuelto mas alla de la simple aplicacion del
principio FIRST COME, FIRST SERVED, que en muchos casos

involucra una profunda injusticia.

Agrega que S.A.C.I. FALABELLA es una destacada y ampliamente
posicionada empresa del rubro del retail que se ha preocupado de
resguardar su identidad ha registrado las siguientes marcas

comerciales:



TITULAR : S.AC. Falabella
Fecha: 160872010

REPORTE DE MARCAS COMERCIALES

MARCA TIPO CLASES N®SOL N® REG
COBERTURA REGION ESTADC FECHA REG VENCIMIENTO
1 |EMPORIO Denominativa 42 516430 517406
Servicios Concedida 16/01/2002  16001/2012
2 |EMPORIO Denominativa N 516927 524631
Productos Ceoncedida 14/03/2002 14/03/2012
3 |EMPORIO FALABELLA Denominaliva Tala3d 492592 5494300
Est. Comercial Cancedida 171042001 171
vl 1 i 10412 71042011
4 |EMPORIO FALABELLA Dencminaliva 42 492691 594310
Servicics Concedida 170472001 170442011
5 |EMPORIO FALABELLA Dencminaliva 41 492590 594311
Servicios Concedida 17i04/2001 17/04/2011
REPORTE DE MARCAS COMERCIALES
TITULAR : SAC. Falabella
Fecha | 16/408/2010
MARCA TIPO CLASES N® SOL N® REG
COBERTURA REGION ESTADO FECHA REG VENCIMIENTO
6 |EMPORIO FALABELLA Denominaliva 35 492589 £94312
Servicios Concedida 1710412001 17104/2011
7 |EMPORIO FALABELLA Donominativa 3 492508 500017
Productos Concedida 20/07/2001 20/07/2011
8 |[EMPORIO FALABELLA Benominaliva 30 482587 594313
Productos Concedida 17i04/2001 17/04/2011
9 |EMPORIO FALABELLA Denominativa 29 492586 564314
Produclos Concedida 17104/2001 1710472011

Concluye el segundo solicitante que para evitar todo tipo de
confusiones respecto de la procedencia empresarial de los productos

y servicios, se le asigne el dominio en conflicto a su representada.

OCTAVO: De la demanda del segundo solicitante se confirié traslado

al primero y se le notificd por correo electrénico, como consta en

autos.




NOVENO.- El primer solicitante CARLOS MANUEL REYES MONDACA,
no presentd su propia demanda ni contestd demanda presentada por
el segundo peticionario y se mantuvo en rebeldia durante todo el

juicio arbitral, segun consta en los autos.

DECIMO.- La Abogada Maria José Arancibia Obrador, del Estudio
Silva y Compaiiia, reiteré6 ante el tribunal los argumentos de |la
demanda su representada como segundo solicitante del dominio en
conflicto y acompaind nuevos documentos. El arbitro lo tuvo presente
y por acompafiados los documentos, notificAandose a las partes su

providencia, por correo electrénico, como consta en los autos.

UNDECIMO. Que con fecha 25 de Noviembre del afio en curso, se
recibio la causa a prueba, fijando como hechos substanciales y
pertinentes controvertidos los siguientes: “Derechos y/o interés de
las partes en el nombre “emporiodelbosdque.cl” y utilizacidén efectiva
que las partes han hecho del nombre “emporiodelbosque”. Esta
resolucion fue notificada a las partes por correo electrénico en la

misma fecha en que se dicto.

DUODECIMO: Que, ademds, el segundo solicitante S.A.C.L.
FALABELLA, acompaid los documentos probatorios, con citacion,
conjuntamente con su demanda por la asignacion del nombre de
dominio materia de este arbitraje, los que no fueron objetados en

tiempo ni forma.

DECIMOTERCERO. Que con fecha 13 de Diciembre del presente afho
se dictd la resolucion que fija el plazo de cinco dias para hacer
observaciones a la prueba rendida y al proceso en general. Esta
resolucion se notificd a las partes por correo electrénico con es misma

fecha.
CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que por las afirmaciones del segundo solicitante, S.A.C.I.
FALABELLA y por la documentacién acompafnada oportunamente a los

autos y no objetada, resulta ser que se trata de una empresa que ha



capitalizado su trayectoria comercial protegiendo sus marcas
comerciales mediante su inscripcion en el Departamento de Propiedad
Industrial, en las que se incluye la expresion “emporio”, como se
detalla en el acapite séptimo de las parte expositiva del presente

fallo.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, cabe a este sentenciador
dilucidar si los derechos marcarios del segundo solicitante,
constituyen por si mismos un mejor derecho al nombre de dominio
“emporiodelbosque.cl”.

TERCERO: Que si bien en materia de registros de nombres de
dominio se aplica por regla general el principio “FIRST COME, FIRST
SERVED”, el mismo no resulta ser una regla absoluta. Dicho principio
tiene su excepcién en 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 aplicacion no de una regla de derecho objetivo, sino del
principio "FIRST COME, FIRST SERVED”. En el caso sub lite la parte
de S.A.C.I. FALABELLA, presentd prueba completa y de mayor valor,
respecto de su mejor derecho, como segundo solicitante, del nombre
de dominio en cuestién.

CUARTO: Que, siguiendo el raciocinio anterior, resultaba esencial
para este sentenciador no sélo la invocacion del principio FIRST COME
FIRST SERVED sino que ademas el primer solicitante hubiere
acreditado su mejor derecho mediante una prueba convincente, lo
gue en el hecho no ocurrid, porque dicho primer solicitante se
mantuvo en rebeldia durante todo el juicio arbitral.

QUINTO: Adicionalmente, la inscripcién del nombre de dominio
“emporiodelbosque.cl” por parte del primer solicitante constituye una
amenaza a la marca comercial del segundo solicitante, que puede

verse afectada por la confusién y por la dilucidn marcaria, toda vez



que al concebir el primer solicitante hombre de dominio en conflicto
en funcion de la marca emporio, que identifica las marcas registradas
con la expresion emporio, puede entenderse que el dominio
“emporiodelbosque.cl”, forma parte de las de marcas "EMPORIO” e
inducir a creer que existe union entre el dominio asi configurado vy
las marcas emporio del segundo solicitante.

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

anexo 1, sobre procedimiento de Mediacién y Arbitraje, de NIC Chile,
RESUELVO:

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio
“emporiodelbosque.cl” al segundo solicitante, esto es, S.A.C.IL.
FALABELLA, persona juridica dedicada del rubro comercial e industrial
(retail), RUT N© 90.749.000-9, domiciliada para estos efectos en
Hendaya N° 60 Piso 4, Las Condes Santiago.

SEGUNDO: Que no se condena en costas al primer solicitante por

haber tenido motivos plausibles para litigar.

Notifiquese por correo electronico y a la Secretaria de NIC Chile;
firmese la presente resolucién 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






