Fallo arbitral por dominio “falafel.cl”

ESTER DEL CARMEN MUSA POBLETE

S.A.C.1. FALABELLA

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval Lépez

En Santiago, a 23 de Enero de 2008

VISTOS:

PRIMERO: Que por oficio OF08035, de 24 de Septiembre de 2007, el
cual rola a fojas 1, de autos, el suscrito fue notificado de su designacion
como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripcibn del nombre de

dominio falafel.cl;

SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas, que son
partes en dicho conflicto ESTER DEL CARMEN MUSA POBLETE, por si,
domiciliada en Monsefior Escriva de Balaguer 14278, departamento 202,
Lo Barnechea, ciudad de Santiago, quien tiene la calidad de primer
solicitante del nombre de dominio “falafel.cl”, el cual pidié a su favor el

dia 06 de Julio de 2007, a las 19:32:33 horas GMT y S.A.C.l.



FALABELLA, representada por dofia Johanna Calderén de Silva & Cia,
ambos domiciliados para estos efectos Hendaya 60, comuna de Las
Condes, Santiago, quien tiene la calidad de segundo solicitante del
mismo nombre de dominio “falafel.cl”, el cual pidié a su favor el dia 10

de Julio de 2007, a las 15:39:54 horas GMT.

TERCERO: Que por resolucion de fecha 01 de Octubre de 2007, la cual
rola a fojas 5 de autos, el suscrito acepté el cargo y juré6 desempefarlo
fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una
audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el dia 8 de

Octubre de 2007, a las 09:30 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 a fojas 5 de

autos y a NIC Chile, en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el dia 08 de Octubre de 2007, tuvo lugar el comparendo
decretado en rebeldia del primer solicitante y con la asistencia del
segundo solicitante del nombre de dominio, S.A.C.lI. FALABELLA,
representada por don RODRIGO LEON URRUTIA de Silva & Cia. El arbitro
procedié a calificar la personeria del compareciente y la consignaciéon
decretada, estimando ambas bastantes y acto seguido se acuerdan y
fijan las normas de procedimiento a las que se cefira la controversia,
todo ello segun consta del acta levantada al efecto y que rola a fojas 11

de autos.



SEXTO: Que por resolucién de fecha 08 de Octubre de 2007, se notificod

a las partes el comparendo y las resoluciones dictadas en él.

SEPTIMO: Que por escrito que la a fojas 13 la parte de S.A.C.I.
FALABELLA, solicité la asignacion del nombre de dominio falafel.cl a su
favor aduciendo las siguientes razones: Que el fendmeno Internet no es
ajeno al derecho ni a su regulaciéon por los principios generales que lo
informan. Que por lo anterior el caso en disputa debe ser evaluado mas
alld de una aplicacion simplista del principio “first come, first served”.
Que la legitimacion del mandante se base en que S.A.C.l.Falabella es
una destacada y ampliamente posicionada empresa. Que por lo anterior,
el mandante se ha preocupado de resguardar su imagen y por ello ha
registrado marcas comerciales que comprenden el concepto FALABELLA,
conforme se desprende del listado acompafnado, tales como Falabella,
Falabella anatomic fir; falabella Cierre Ober Work, falabella
cinemahome; falabella club; Falabella Club 0-14; Falabella costura extra
plus; Falabella day kids; Falabella Depotstore; Falabella Direct, falabella
Direct; Falabella Directo; Falabella Expo; Falabella Express; Falabella
Fantastico; Falabella Garantiza el nejor crédito; Falabella homestore;
Falabella P.C. express; falabella pchome; falabella rincén juvenil;
Falabella Saga secret; Falabella Sorporendente; Falabella Table
Collection, Falabella Tag Rag; Falabella todo deporte; falabella Top
Fusing; Falabela Top resist; falabela TV; falabella Ultra Fusing; Falabella
xpress; falabella, casa joven; falabella compute market, falabellapro;
Que por lo anterior, resulta claro que la expresion “falafel” confundira a
los clientes de la mandante en el sentido que asociarAn a esta
necesariamente a las marcas FALABELLA. El mandante también se ha
preocupado de proteger su identidad en internet, como se observa de

los siguientes dominios solicitados a NIC Chile: falabela, falabeladirecto;



falabelachanel, falabelachannel; falabeladirect; falabella-creditos;
falabellac; falabellachannel; falabellachanel; falabella-homecenter;
falabellachile, falabelladirect; falabelladirecto; falabellaexpress;
falabellaempresas; falabellafree; falabellajoven; falabellamovil;
falabellapro; falabellanet; falabellaniiios; falabellanovios; falabellaradio;
falabellaemates; falabellaseguros, falabellatv; falabellaviajes;
falabellawebtv; Que por lo anterior, la asignacion del dominio a un
usuario distinto del mandante, generara todo tipo de confusiones y
errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los
productos y servicios que pretenda distinguir el primer solicitante. Que,
asimismo, todo el capital de posicionamiento adquirido se diluiria y daria
pie a confusiones y por lo tanto, el primer solicitante no posee un

derecho equivalente al mandante.

Que acompafa, con citacion de la contraria, los siguientes documentos

que rolan de fojas 31 a 192:
1. Listado de marcas FALABELLA de la representada;

2. Listado de nombres de dominio que incluyen el término
FALABELLA;

OCTAVO: Que por resolucion de fecha 30 de Octubre de 2007,
notificada con la misma fecha, la cual rola a fojas 193 de autos, se tuvo
por presentada demanda de asignacion de nombre de dominio por la
parte de S.A.C.l. FALABELLA, y se confirié traslado al primer solicitante,

el cual fue evacuado en rebeldia.

NOVENO: Que por resolucion de fecha 19 de Diciembre de 2007, que
rola a fojas 194, se recibié la causa a prueba, fijando como hechos
substanciales y pertinentes controvertidos los siguientes: “Derechos y/o
interés de las partes en el nombre “falafel.cl” y “utilizacion efectiva que

las partes han hecho del nombre “falafel.”.



DECIMO: Que durante el término probatorio, ninguna de las partes
rindi6 pruebas o adicion6 a los ya acompafados en la etapa de
discusion.

DECIMOPRIMERO: Que por resolucion de fecha 16 de Enero de 2007,
notificada ese mismo dia, la cual rola a fojas 195 de autos, se fijo el
plazo de cinco dias para observaciones a la prueba rendida y a otros

aspectos del arbitraje.

DECIMO TERCERO: Que ninguna de las partes presenté observaciones

a la prueba o al proceso en general.
CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los dichos de la actora contenidos en su demanda, en el
sentido de que posee y es titular de la marca “FALABELLA” para variados
productos y clases, que se encuentran registradas en el Departamento
de Propiedad Industrial, los cuales rolan de fojas 31 a 194; como
ademas la titularidad de tres nombres de dominio, en los cuales parte o
todo de la expresion de ellos es el signo “FALABELLA”, ya sea como
palabra completa o parte inicial de la misma. Todos los documentos
acompafiados no han sido controvertidos por el demandado, lo que
permiten considerar razonablemente que el segundo solicitante, S.A.C.1I.
FALABELLA, tiene derechos marcarios a su favor sobre el nombre

“falafel.cl”.

SEGUNDO: Que, con el mismo raciocinio anterior, puede considerarse
que el primer solicitante, dofia ESTER DEL CARMEN MUSA POBLETE, con
domicilio en la ciudad de Santiago, tiene la calidad de particular, puesto

que ello no ha sido controvertido en autos.



TERCERO: Que si bien recibida la causa a prueba, ninguno de los
solicitantes presentd probanzas, ha sido el segundo solicitante quien ha
acompafado, en la etapa de discusion, prueba documental que se
considera abundante y calificado que prueban la utilizacién efectiva que
ha hecho del dominio en disputa o de aquel que se pretende
legitimamente proteger de su marca distintiva. Estos documentos no

fueron objetados dentro de plazo de citacion.

CUARTO: Que, con el mismo raciocinio anterior, puede considerarse
que el primer solicitante ESTER MUSA POBLETE, no ha acreditado tener
mejor derecho a su favor sobre el nombre “falafel.cl”; ni ha concurrido a
las diversas etapas de este proceso, mas aun dada la naturaleza de este
Tribunal y de acuerdo a lo previsto en el Reglamento NIC — Chile, de no

requerir el patrocinio de un abogado.

QUINTO: Por consiguiente, cabe a este sentenciador dilucidar si los
derechos marcarios del segundo solicitante, esto es, S.A.C.Il.
FALABELLA, sobre el nombre “falafel” constituyen por si mismos un

mejor derecho al nombre de dominio “falafel.cl”.

SEXTO: Que si bien en materia de registros de nhombres de dominio se
aplica por regla general el principio “first come, first served”, el mismo
no resulta ser una regla absoluta, menos tratandose de causas
tramitadas sin oposiciéon de la parte contraria, como es en este caso.
Como aquel principio, hemos sostenido, no importa una regla absoluta,
tiene su excepcion en la acreditacion de un mejor derecho por la parte a
quien le corresponde la probanza del mismo en contra del principio
antes sefalado. 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 valoracion, de modo tal que el unico modo romper dicha igualdad de
derechos es con la aplicaciéon no de una regla de derecho sino de un
principio, esto es; “first come, first served”. En consecuencia, en el caso
sub lite ello no ccurrid, toda vez que solo una de las partes, S.A.C.I.
FALABELLA, presenté prueba de su mejor derecho como segundo

solicitante del nombre de dominio en cuestion.

SEPTIMO: Que, siguiendo el raciocinio anterior, resultaba esencial a
este sentenciador que el primer solicitante acreditara su mejor derecho

por los medio de prueba pertinentes, lo que en el hecho no ocurrié.

OCTAVO: Adicionalmente, la inscripciobn del nombre de dominio
“FALAFEL.cl” por parte del primer solicitante constituye, por lo expuesto,
una amenaza a los derechos del segundo solicitante sobre dicho nombre
de dominio, dada la escasa diferenciacion entre el dominio en disputa
“FALAFEL.cl” y el dominio “FALABELLA.cl” y otros invocados, lo cual, a
juicio de este sentenciador, puede provocar confusibn en los
consumidores y dilucion injustificada de la marca “falabella”, afectando

los derechos marcarios y la practica mercantil.

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 asigna el nombre de dominio “falafel.cl” al segundo
solicitante, esto es, S.A.C.l. FALABELLA.



SEGUNDO: Que no se condena en costas a la demandante, por haber

tenido motivos plausibles para litigar.

Notifiquese por carta certificada a las partes y a la Secretaria de NIC
Chile; firmese la presente resolucion por el Arbitro, su actuario y dos
testigos. Remitase el expediente a NIC Chile, una vez vencido el plazo

de eventuales recursos.

RICARDO SANDOVAL LOPEZ GONZALO ANGELI GUTIERREZ
Juez Arbitro Secretario
Manuela Contreras Contreras Pablo Sallés Ubilla
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