Juan Agustin Castellon Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio “flavia.cl”
Santiago, 1° de octubre de 2010
VISTOS:

PRIMERO: Que por oficio N° 12084 de fecha 9 de Abril de 2010 del
Departamento de Ciencias de la Computacion 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
“flavia.cl”.

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas,
que son partes en dicho conflicto: Flavia Andrea Rodriguez Martinez, con
domicilio en 5 Norte 1011 depto. 114 Vifa del Mar, Santiago, quien solicito el
nombre de dominio flavia.cl con fecha 10 de noviembre de 2009, a las 20:30:52
GMT, y Representada por Estudio Federico Villaseca, Destileria Los Andes SPA,
en la persona de Max F. Villaseca M., con domicilio en Avda. Alonso de Cérdova
5151, Piso 8, Las Condes, Santiago, que inscribidé el nombre de dominio flavia.cl
con fecha 10 de diciembre de 2009 a las 13:15:38 GMT.

TERCERO: Que por resolucion de fecha 9 de abril de 2010, el suscrito acepto el
cargo de arbitro para el conflicto por el nombre de dominio “flavia.cl”, fijando,
acto seguido, una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el
dia 16 de abril de 2010, a las 10:30 horas.

CUARTO: Que la resolucion y la citacion referidas precedentemente fueron
notificadas a NIC Chile por correo electrénico con firma digital con fecha 9 de
abril de 2010 y a las partes por correo electrénico de la misma fecha y por carta
certificada de fecha 12 de abril de 2010, segun consta de los comprobantes
rolantes a fojas 5 y 6 de autos.

QUINTO: Que el dia 16 de abril de 2010, a las 10:30 horas, tuvo lugar el
comparendo decretado, con la asistencia de dofia Pamela Fitch Rossel, por la
oponente, y en rebeldia de la primera solicitante, levantandose el acta que rola
a fojas 10 de autos.

SEXTO: Que el mismo dia 16 de abril de 2010 se notifico por correo electronico
a las partes lo obrado y resoluciones dictadas en la audiencia de fojas 10, segun
consta del estampado de fojas 12.

SEPTIMO: Que con fecha 30 de abril de 2010, mediante presentacion rolante a
fojas 13 de autos, la parte de Destileria Los Andes Spa. expuso sus argumentos
de mejor derecho al nombre de dominio “flavia.cl” en los términos siguientes:
Que los nombres de dominio son una manera de identificar, promocionar,
atraer y comercializar diversos productos y servicios que son ofrecidos a
los consumidores en el mercado. Que, sin embargo, y a diferencia de lo que
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ocurre en el ambito de los registros marcarlos, los nombres de dominio son
unicos, y como tales, s6lo pueden ser otorgados a un Unico prestador,
mientras que una misma marca comercial puede ser concedida a diversos
titulares en tanto se refieran a clases distintas del Clasificador Marcario
Internacional de Niza. Que la doctrina nacional y extranjera, asentada en nuestra
jurisprudencia ha considerado que la relacion entre nombres de dominios y
marcas comerciales es muy estrecha, y por ende, la resolucién de los conflictos
por asignacion de nombres de dominios debe ser resuelta, entre otros, en
atencion a la titularidad de registros marcarios y similitud de dominios ya
inscritos. Que ello es precisamente la raiz del problema actual, esto es, el
otorgamiento del nombre de dominio " flaviad", disputado por dos partes
distintas. Que para la resolucién del sefialado conflicto no queda sino buscar las
normas que pueden aplicarse para su resolucion. Que sin duda alguna las
mas importantes son las dadas por las reglas de la Uniform Domain Name
Dispute Resolution Policy (UDRP), y a nivel local, y por analogia, las normas
de la Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres de
Dominio CL de NIC CHILE, la Ley N°19.039 sobre Propiedad Industrial, y el
Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, suscrito por
Chile y promulgado en el Diario Oficial con fecha 30 de septiembre de 1991.
Que la parte tiene registrada la marca en Chile bajo los siguientes registros, a
saber: 1) Solicitud N° 881.037, para la marca FLAVIA, requerida para la clase 33,
incluye vinos y licores, la que fue aceptada en forma definitiva, faltando sélo el
pago del impuesto para la asignacion del nimero de registro; 2) Registro N°
544.774, para la marca FLAVIA, requerida para la clase 33, incluye todos los
productos de esa clase, siendo el titular de esta marca Vina Chateau Los Boldos
una empresa vinculada con la parte. Que, de esta manera, es evidente la
propiedad que tiene la parte sobre este signo, lo que le confiere el poder mas
amplio y lo faculta para apropiarse, en forma exclusiva, de todas las utilidades
que el bien es capaz de proporcionar. Que la propiedad del signo distintivo de
la parte se encuentra amparada por la Constitucion Politica del Estado en su
articulo 19 N° 25 y por el Cédigo Civil en su articulo 584. Que de esta forma se
garantiza al individuo el derecho de propiedad intelectual e industrial, el cual
detenta la parte y mediante esta presentacion reivindica su mejor derecho de
inscribir el dominio sub-lite. Que, por ende, cualquier semejanza con el signo de
la parte en Internet llevaria a confusiones innecesarias a los consumidores,
provocandole perjuicios econémicos y beneficiando en forma ilegitima a un
tercero. Que, de acuerdo a lo anterior, es la parte quien tiene el mejor
derecho respecto del nombre de dominio, y por ende, corresponde que éste
le sea asignado en definitiva, en detrimento de las pretensiones del
demandado. Que, en efecto, la parte cumple con todos los criterios
establecidos en las normas UDRP, a saber: criterio de la titularidad de Marcas
Comerciales, criterio de notoriedad del signo pedido, criterio de la buena fe,
criterio del mejor derecho, acreditada la existencia del signo distintivo
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amparado por registros comerciales, siendo su primer registro concedido con
fecha 15 de diciembre de 1998, y cuya identidad grafica y fonética existente
entre la marca comercial y el concepto solicitado en la extension punto CL es
igual. En mérito de todo lo antes sefialado, solicita se acoja su demanday le sea
asignado el nombre de dominio, con costas.

OCTAVO: Que por resolucion de fecha 6 de mayo de 2010, rolante a fojas 20, se
confirié traslado de la demanda, el que fue evacuado en rebeldia.

NOVENO: Que por resolucion de fecha 26 de mayo de 2010, rolante a fojas 21,
se recibid la causa a prueba, fijandose los siguientes hechos substanciales,
pertinentes y controvertidos: 1.- Derechos e intereses de las partes en la
denominacion "flavia". 2.- Utilizacion efectiva que las partes han realizado,
realizan actualmente o realizaran en el futuro, basada en hechos y proyectos
concretos, de la denominacion "flavia".

DECIMO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes
pruebas:

La parte de Destileria Los Andes SPA., la documental consistente en: 1) Impresos
de la pagina web de INAPI (fs. 16 a 18); 2) Impreso de la pagina web
panjiva.com (fs. 19); 3) Instrumento titulado Propuesta plataforma web flavia.cl-
Destileria Los Andes SPA. (fs. 23 a fs. 28); 4) Estudio titulado Historial del
Desarrollo marca flavia (fs. 29 a fs. 40); 5) Documento Alojamiento sitio flavia.cl
(fs. 41); 6) Aviso de cobranza que contiene nombre de dominio flavia.cl (fs. 42);
7) Comprobante de autorizacidn, contiene el nombre flavia.cl (fs. 42) y 8) Listado
de correos creados con el concepto flavia.cl (fs. 44).

La parte de Flavia Andrea Rodriguez Martinez no presenté pruebas.

UNDECIMO: Que por resolucién de fecha 1° de julio de 2010, rolante a fojas 46,
se citd a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

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

SEGUNDQ: 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 posicién de los litigantes de este juicio, en relacion con
el mismo, es la siguiente:

TERCERO: Que la primera solicitante, la parte de Flavia Andrea Rodriguez
Martinez, justificé tal calidad, lo cual la ampara con la presuncién de mejor
derecho y buena fe en su inscripcion que se expresa en el principio "First come,
first served", presuncidon que no es, sin embargo, una presuncion de derecho y
puede ceder ante prueba en contrario. Que, en forma adicional a dicha
presunciéon, emana de un modo evidente la vinculacion del dominio con la
parte, al corresponder la expresion “Flavia” a uno de los dos nombres propios
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de la primera solicitante.

CUARTO: Que la oponente, la parte de Destileria Los Andes SPA., argumento y
demostro la titularidad de la marca “Flavia” (fs. 16 a 17) desde fecha anterior a la
solicitud de dominio de autos. También demostro, con la documental de fojas
29 y siguientes, tener en desarrollo desde el mes de febrero de 2010 una linea
de vinos, propia de giro de destileria de la parte, con el nombre de “Flavia”.
QUINTO: Que, puesto el Arbitro a sopesar las posiciones y argumentos de
ambas partes, tendra en consideraciéon que sélo la oponente concurrié a los
puntos de prueba del auto de fojas 21, demostrando derechos anteriores y
proyectos concretos también anteriores a la solicitud de nombre de dominio de
la demandada, la que, si bien tiene la calidad de primera solicitante del dominio
y tiene como nombre propio el de “Flavia”, no manifestd en forma interés en el
dominio, manteniéndose en rebeldia a lo largo del proceso.

SEXTO: Que, con el mérito de lo antes considerado, se acogera la demanda, en
los términos que se expresan en la parte resolutiva de la sentencia.

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

RESUELVO:

Que se acoge la demanda deducida por la parte de Destileria Los Andes SPA en
contra de Flavia Andrea Rodriguez Martinez, y se asigna el nombre de dominio
flavia.cl a favor de Destileria Los Andes SPA, sin costas.

Notifiquese por carta certificada a las partes y por correo electronico con firma
digital 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 actuacién; comuniquese a las partes y a Nic Chile
por correo electronico para fines informativos y remitase el expediente a NIC
Chile.
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Firmaron como testigos don Kristoffer Verbeken Manriquez, C.I. 13.234.961-4 y
dona Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.
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