En Santiago de Chile a 8 de septiembre de 2003.-

VISTOS

[.-  PARTE EXPOSITIVA.

I[.1.- Constitucion del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OF02553 de fecha 3 de enero de 2003 me notifico de la
designacion  como arbitro arbitrador para resolver el conflicto por la
inscripcion del nombre de dominio “flood.cl”, designacion que acepté con
fecha 9 de enero de 2003, y que fue notificada a las partes y a NIC Chile por

carta certificada.

1.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Distribuidora Distripac Limitada, rut 77.161.620-
8, representada por don Alejandro Francis Deza y en autos por el abogado don
Martin Mois Freiwirth, con domicilio en esta ciudad, Los Conquistadores
1700 piso 11 de la comuna de Providencia, correo electronico
mmois@monttcia.cl; 2) Manufactura de Metales Offermanns Flood S.A.I.C.,
rut. 92.564.000-K, representada por el Estudio Transglobo y en autos por la
abogado dofia Maria Luisa Arregui Landaberea y dofia Paulina Flores

Prenafeta, con domicilio en esta ciudad, General del Canto 105 oficina 314 de
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la comuna de Providencia, correos electronicos aseverin@transglobo.cl,

mlarregui@transglobo.cl y pflores@transglobo.cl.

[.3.- Objeto del arbitraje.
El objeto del arbitraje es resolver la inscripcion del nombre de dominio

“flood.cl”, suscitado entre las partes antes individualizadas.

[.4.- Procedimiento.-
A fojas 9 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las
normas de procedimiento que se acordd para que rigiera la tramitacion de esta

instancia arbitral con la asistencia de ambas partes.

[.5.- Periodo de Planteamientos.-

[.5.1.- Planteamientos de Distribuidora Distripac Limitada.

Consta a fojas 55 de autos que don Martin Mois Freiwirth, en representacion
de Distribuidora Distripac Limitada, argumenta que The Flood Company es
una compaiiia estadounidense creada en 1847, que empez6 como una empresa
familiar de servicios de pintura y arreglos en madera, con base en Cleveland,
Ohio. Su negocio original se fue expandiendo con el uso del Penetrol, a traves
del cual se crearon nuevos tipos de pinturas y revestimientos, en la actualidad,

The Flood Company se dedica principalmente a la venta de “acabados”
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(productos de proteccidon) para madera, los que son considerados de los
mejores en el rubro y usados en varios paises del mundo. Agrega que The
Flood Company cuenta con distribuidores autorizados de sus productos en
mas de 25 paises, y que en Chile el distribuidor autorizado es Distribuidora
Distripac Limitada, como puede ser visto en el sitio web de The Flood
Company. Ademas, para un correcto uso de la marca, The Flood Company
solicitod el 26 de Abril del 2000, siéndole finalmente concedida el 25 de abril
de 2002 (Registro 628.544) la marca “FLOOD”, para Productos Clase 2, por
diez afios. También registro el logo de Flood, nimero de registro N° 484017.
Distribuidora Distripac Limitada ha sido su distribuidor autorizado exclusivo
en Chile para los productos Flood desde fines de 1998, desde esa fecha hasta
ahora, Distribuidora Distripac Limitada ha participado en varias ferias como
Edifica (Feria de la Construccion) en 1998 y 2001, ha dado charlas sobre los
productos Flood ante los miembros de la Camara Chilena de la Construccion
el 2001 en Vida del Mar y el 2002 en Puerto Montt, y ha participado en
eventos en conjunto con la revista del Colegio de Arquitectos. En la
actualidad, Distribuidora Distripac Limitada cuenta con representantes
autorizados en la IV, V, IX, y X Regiones, y forma parte de la cadena de
pinturas Sherwin Williams en todo Chile, asi como de la cadena de tiendas
Easy, la cadena de tiendas Pro-Terra, y varias ferreterias a lo largo del pais.
Ha publicitado los productos Flood en las revistas de la Cdmara Chilena de la

Construccion y del Colegio de Arquitectos, y en la Revista Vivienda y



Decoracién del diario EI Mercurio. Por otra parte, solicita se haga aplicacion
del principio “First Come, First Served” que informa al sistema de asignacion
de nombres dominio, es decir, se prefiera al primer solicitante, ademas cita
jurisprudencia que ha aplicado dicho principio. Por otra parte sostiene que
ninguna de las causales de “mala fe” sefaladas en el articulo 21 del
Reglamento son aplicables al caso de autos, pues expresa que lo que se
pretende es hacer un uso legitimo del nombre de dominio para dar a conocer y
publicitar los productos de The Flood Company, los cuales Distribuidora
Distripac Limitada tiene el derecho exclusivo en Chile. Ademas sefiala que
analizandolos uno por uno los productos de la opositora, su denominacién
completa es “Offermanns-Flood”, y si bien tienen registrada la marca “Flood”
para ciertos productos, The Flood Company también tiene marcas registradas
en Chile para los productos que ofrece. Agrega que su representada tiene un
interés legitimo con respecto del nombre de dominio: el poder hacer uso de ¢l
en la pagina web respectiva y poder dar a conocer y publicitar los productos
que en virtud del contrato de distribucion que tiene con The Flood Company
puede vender exclusivamente en Chile, lo que no pasa a llevar de ninguna
forma a Offermanns-Flood, empresa que hace ya varios afos viene
publicitdindose en Internet haciendo uso de otro nombre de dominio,
“www.offermannsflood.cl”. Agrega que el nombre de dominio no se inscribio
ni es utilizado de mala fe por la circunstancia, de que lo que es conocido como

Cybersquatting no es aplicable, esto es, la inscripcion de forma sistematica de



nombres de dominio, usualmente de marcas registradas de empresas o
productos de cierta notoriedad, con el objeto de obtener un enriquecimiento
abusivo al comercializar el nombre de dominio inscrito a la persona o entidad
que primariamente tendria un mejor derecho para poder usarlo. Agrega que de
acuerdo a los términos del contrato de distribucion entre The Flood Company
y Distribuidora Distripac Limitada, la tunica posibilidad que tiene
Distribuidora Distripac Limitada es precisamente transferir la inscripcion
“flood.cl” a la casa matriz, la que por lo demas tiene registrado a su nombre la
marca comercial “Flood”. Una segunda circunstancia es la de impedir al titular
de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio
correspondiente, que no es aplicable al caso porque The Flood Company tiene
un marca registrada “Flood” para productos Clase 2, y por lo tanto igual
derecho para reflejar dicha marca en el nombre de dominio correspondiente, y
por otra parte, Offermanns-Flood ha reflejado sus marcas comerciales en otro
sitio web sin inconvenientes, dandose a conocer por su nombre completo.
Distribuidora Distripac Limitada no realizd la inscripcion del nombre de
dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de
Offermanns-Flood, sehala que dificilmente puede haber sido este el objetivo
perseguido, cuando ni siquiera puede hablarse de competencia, pues los
sujetos en comento no ofrecen el mismo producto y por lo tanto no buscan
capturar la clientela que busca cada uno de los distintos productos en

particular. Argumenta que no se vislumbra como puede crearse confusion



respecto de la marca del reclamante, tomando en consideracién que
Offermanns-Flood ha funcionado por mas de dos afos con el sitio web
www.offermannsflood.cl, ademds, Distripac de ninguna forma ha buscado
atraer a usuarios de Internet buscando confundir con su sitio web. Las notorias
diferencias entre los sitios web de Distripac y de Offermanns-Flood impiden
todo tipo de confusidn, y para el usuario medio de Internet no deberia haberla.
Por otra parte sefiala que Distribuidora Distripac Limitada ha hecho un uso
legitimo de la marca “Flood”, publicitando los productos ofrecidos en virtud
de la representacion que tiene para poder comercializar dichos productos en
Chile. Como parte de este uso legitimo, ha inscrito el nombre de dominio
“flood.cl” y ha construido su sitio web con el claro proposito de lograr una
identificacion plena entre el producto ofrecido y el propietario de sus marcas
comerciales (The Flood Company). Esto fue hecho montando una pagina web
que es sumamente similar a la pagina web de la casa matriz, usando colores,
disefios y animaciones que no dejan duda de la vinculacién entre ambas
paginas. En este sentido, se puede afirmar que el uso de “flood.cl” por
Distribuidora Distripac Limitada busca una individualizacion clara y singular
respecto de los productos ofrecidos, pero completa asimilacion con la casa
matriz propietaria de dichos productos. Estima que la inscripcion practicada
por Distribuidora Distripac Limitada no contraria 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,
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porque lo que se comercializa es un producto distinto, con un nombre distinto
al del segundo solicitante, que de ninguna manera pueda inducir a error ni
confusion respecto de los productos ofrecidos. Para acreditar sus argumentos
acompafia los siguientes documentos: Copia autorizada de la escritura de
constitucion de Distribuidora Distripac Limitada; Copia autorizada de la
protocolizacion de la inscripcion social y su correspondiente extracto
publicado en el Diario Oficial; Copia autorizada del registro de la marca
“Flood” para productos Clase 2 en el Departamento de Propiedad Industrial;
Copia autorizada del registro de tramitacion de la marca “Flood” para
productos Clase 2, que incluye el correspondiente nimero de registro, 628544;
Copia autorizada con el logo de Flood registrado en el Departamento de
Propiedad Industrial, imagen niimero 484017; Copia autorizada de factura de
venta de Distribuidora Distripac Limitada, en la que se puede ver el logo de
Flood; Copia autorizada de la pagina web de The Flood Company, en que se
detalla la historia de la empresa; Copia autorizada de la pagina web de The
Flood Company en donde aparece Chile como uno de los paises con
distribuidor autorizado (pg. 1), y luego la individualizacion de dicho
distribuidor en Chile (pg. 2); Carpeta de productos Flood con dos folletos
sobre los productos Flood; Copia autorizada de la tapa y la pagina 15 de la
revista de la Camara Chilena de la Construccion — Delegacion Valparaiso, de
Julio—Septiembre de 2001; Copia autorizada de la tapa y la pagina 11 de la
revista Ciudad/Arquitectura del Colegio de Arquitectos de Chile A.G., de



Julio—Septiembre 1999; Inserto publicitario de la cadena Easy, que incluye

un inserto “Pinta y ahorra” con productos Flood en su pagina 5.

[.5.2 Planteamientos de Manufactura de Metales Offermanns Flood S.A.1.C.-
Consta a fojas 89 de autos, que donia Maria Luisa Arregui Landaberea, en
representacion de Manufactura de Metales Offermanns Flood S.A.I.C., alega
su mejor derecho sobre el nombre de dominio fundada en que la empresa fue
creada en 1947, instaldndose en Santiago de Chile. Su creador fue don
Eduardo Offermanns Flood, quien dedic6 su vida al perfeccionamiento de
productos de gran calidad, resistencia y funcionalidad, tres aspectos que hasta
el dia de hoy, tras 56 afios, se mantienen vigentes. Los productos que ella
ofrece son: llaves, candados con modelos para diferentes usos, los cuales han
sido estudiados para una coOmoda utilizacién y maxima seguridad disponibles
en juegos amaestrados o igualados; chapas con modelos para cajones y puertas
de corredera; perfiles; barras; fletes; pletinas y alambres de laton (bronce
amarillo), para trabajos en torno, corte rapido o forja, elaborados segln
normas alemanas. Sefala que su mandante es asignatario del nombre de
dominio “offermannsflood.cl”. Con los afios su representado ha advertido que
lo que destaca en los objetos, tales como candados, llaves y otros es la
expresion “Flood”, de esta manera concluye que la expresion “Flood ” le
otorga el nombre a las llaves, como se aprecia de la lista de llaves en blanco

para duplicados que se acompafia en un otrosi. La misma lista en su parte



superior céntrica destaca en color amarillo el signo “Flood.” Ademads expresa
que su mandante es titular de varios registros marcarios que conllevan el signo
“Flood ”, pudiéndose citar los siguientes: FLOODMETAL Registro 422.537
clase 6, renovacion del Registro N° 282.184 y éste del Registro N° 192.36;
OFFERMANNS FLOOD Registro 526.513 clase 6, renovacion del Registro
N° 337.259 y ésta del Registro N° 218.181; OFFERMANNS FLOOD
SEGURIDAD ANTE TODO Registro 436.661 clase 6 frase propaganda,
renovacion del Registro N° 292.895. Las dos primeras marcas son de la
década del 70. Ademas tiene en tramite las solicitudes de registro de las
siguientes marcas: FLOOD Solicitud 597.588 clase 6, FLOOD Solicitud
597.589 clase 7, FLOOD Solicitud 597.590 clase 8, FLOOD Solicitud
597.591 clase 9, FLOOD Solicitud 597.592 clase 31, FLOOD Solicitud
597.593 clase 32, FLOOD Solicitud 597.594 clase 33, FLOOD Solicitud
597.595 clase 35, WWW.OFFERMANNSFLOOD.CL Solicitud 597.596
clase 38. Senala que a estos registros y solicitudes marcarias debe sumarse el
hecho de ser la expresion Flood, parte integrante de la razon social de su
mandante, y es mas, es el término por el cual es cominmente reconocida.
Ademas debe tenerse presente el uso que se hace de la expresion “Flood”, lo
que queda de manifiesto en los “papeles carta” que llevan el membrete de la
sociedad donde lo que destaca siempre es el signo en cuestion, lo mismo en
los sobres, y en los afiches publicitarios. Otro argumento es que para facilitar

el conocimiento y adquisiciéon de sus productos en forma agil, eficiente y
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rapida, es que Manufactura de Metales Offermanns Flood S.A.I.C., pretende
crear un portal donde pueda mostrar sus productos indicando las
especificaciones de cada uno de ellos y desarrollar el sistema de e-commerce.
Por otro lado, expresa que tras la solicitud de este nombre de dominio por su
mandante no existe mas que la intencién de poder desarrollar su actividad de
la mejor forma posible, sin que terceros abusen del prestigio que a lo largo de
los afios ha logrado adquirir. Por lo que no existen malas intenciones, se trata
de un nombre de dominio directamente relacionado con la actividad principal
de su mandante, lo que lamentablemente no sucede con el primer solicitante
que de ninguna manera se relaciona con el rubro manufacturero. Concluye
que si se le adjudica a un tercero que no se encuentre relacionado con el
rubro manufacturero de metales, esto conllevaria consecuencias nefastas para
su representada y su publico, puestos que estos ultimos por error o confusion
asociarian el término “flood.cl” a su representada, perjudicandose éstos y
beneficiandose terceros. Ademadas agrega que su mandante es titular del
nombre de dominio “offermannsflood.cl”, lo que pretende ahora es crear un
nuevo sitio mediante el cual también se pueda acceder al ya obtenido, como
una forma de facilitar la navegacion por internet y a su vez para evitar las
logicas confusiones que se generarian entre los usuarios de internet, que bien
reconocen los productos de su representada, por el nombre “Flood” y que por
lo tanto lo buscaran por ese nombre. Para acreditar su mejor derecho

acompafia los siguientes documentos: Documento bajado de internet, nombre
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dominio “offermannsflood.cl” ; 12 llaves de distintos modelos en que destaca
en cada una de ellas el signo “Flood.”; 1 llavero donde aparece una llave en el
centro, que lleva inscrita la palabra “Flood” y en su parte inferior izquierda
lleva la impresa la frase “para sus llaves Flood es la clave”; Etiquetas
correspondientes a los siguientes modelos de candado: Candado N° X-0
destaca signo “Flood” en candado, llaves y 6valo; Candado N° X-1 destaca
signo “Flood” en candado, llaves y o6valo; Candado N°® X-5 destaca signo
“Flood” en candado, llaves y 6valo; Candado N° X-10 destaca signo “Flood”
en candado, llaves y o6valo; Candado N° X-30 destaca signo “Flood” en
candado, llaves y ovalo; Candado N°® X-40 destaca signo “Flood” en candado,
llaves y 6valo; Candado N° X-50 destaca signo “Flood” en candado, llaves y
ovalo; Candado N° H-100 destaca signo “Flood” en candado, llaves y 6valo;
Candado N° X-500 destaca signo “Flood” en candado, llaves y o&valo;
Candado N° X-600 destaca signo “Flood” en candado, llaves y ovalo;
Etiquetas de chapa de cilindro; Chapa de cilindro tipo F1 destaca signo
“Flood”en chapa, llaves y ovalo; Chapa de cilindro tipo F2 destaca signo
“Flood”en chapa, llaves y 6valo; Etiqueta de llaves donde aparece una llave
que lleva impreso “Flood” y un 6valo con igual signo; Sobres y hojas con
membrete donde destaca en los dibujos el signo “Flood”; Mini calendario
donde aparece una llave dibujada con el signo “Flood”; Adhesivos donde
destaca un candado que lleva impreso “Flood”; Lista de llaves en blanco para

duplicados; 2 Afiches donde aparece una llave con el signo “Flood” y en su
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parte inferior destaca en letras grandes la palabra “Flood”; Copia simple de los
Registros Marcarios: N°422.537 Floodmetal, N°526.513 Offermanssflood, N°
436.661 Offermanns Flood, Seguridad Ante Todo; Copia simple de
Solicitudes en tramite: N° 597.588 Flood, N° 597.589 Flood, N° 597.590
Flood, N° 597.591 Flood, N° 597.592 Flood, N° 597.593 Flood, N° 597.594
Flood, N° 597.595 Flood, N° 597.596 www.offermannsflood.cl.

I.6 Etapa de Respuestas.-

[.6.1 Respuesta de don Distribuidora Distripac Limitada.

Consta a fojas 101 de autos que Distribuidora Distripac Limitada presento
escrito de respuesta a los argumentos expuestos por Manufactura de Metales
Offermanns Flood S.A.I.C.- Expresa que el segundo solicitante ha
argumentado que le cabria una mejor derecho en atenciébn a que su
representada contarian con registros marcarios que “conllevan el signo
“Flood”, al respecto expresa que curiosamente, ninguna de las marcas inscritas
por Manufactura de Metales Offermanns-Flood S.A.I.C. corresponde
exclusivamente a “Flood”, sino que cuentan con tal palabra dentro de una
denominacidon mayor y el resto de las solicitudes en tramite €stas recién se
empezaron a tramitar el mes de febrero de este afio. El hecho de que la
solicitud de inscripcion sea tan reciente, deja bastante claro que Manufactura

de Metales Offermanns-Flood S.A.I.C. ha hecho esta inscripcion en un intento
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de poder reforzar la débil presentacion que estan haciendo, especialmente si
tomamos en consideracion que The Flood Company tiene inscrita la marca
“Flood” para productos de clase 2 desde el 25 de abril de 2002, y que su
solicitud es de 26 de abril del 2000. Concluye que a diferencia de Manufactura
de Metales Offermanns-Flood S.A.I.C., que sélo tiene la denominacion exacta
“Flood” en tramite, The Flood Company ya cuenta con la marca “Flood” para
poder hacer uso de ella en Chile, lo que claramente le da una posicién de
privilegio para poder usar el nombre de dominio “flood.cl”. Por otra parte
sefiala que no entiende el argumento de Manufactura de Metales Offermanns-
Flood S.A.I.C. de crear un sitio para “mostrar sus productos indicando las
especificaciones de cada uno de ellos y desarrollar el sistema de e-commerce”,
se pregunta jAcaso no estan haciendo lo mismo en su actual sitio web,
www.offermannsflood.cl?. Agrega que Distribuidora Distripac Limitada esta
haciendo exactamente lo mismo en su sitio, como puede ser visto visitando
www.flood.cl , lo que deja en evidencia su claro interés de hacer una
explotacion legitima del sitio web, sin mala fe y preocupandose
exclusivamente de sus propios productos. Por otra parte sefiala que rechaza el
argumento de que Distribuidora Distripac Limitada busca abusar de un
prestigio (no probado) que tendria su contraparte. Ademads, agrega que no
parece una decision equitativa asignar el nombre disputado al solicitante que
busca hacer un uso “vacio” del mismo, frente a uno que ya lo esta utilizando

para publicitar sus productos y contactarse con sus representantes en el pais,
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considerando la inversion monetaria que significé poner en funcionamiento el
sitio web correspondiente. Finalmente expresa que The Flood Company
cuenta no solo con su propio sitio web, sino que ademas los distribuidores
locales, como Distribuidora Distripac Limitada, tienen sitios web con
dominios similares, que son usados —tal como pretende Distribuidora
Distripac Limitada— para publicitar y vender los productos Flood. A modo
meramente enunciativo, podemos sefialar los siguientes dominios similares:
www.floodco.com y www.floodaustralia.net, concluye que, al existir nombres
de dominio similares al disputado, no se puede concluir que bajo este criterio
Manufactura de Metales Offermanns-Flood S.A.I.C. tenga preeminencia sobre
Distribuidora Distripac Limitada. Sefiala que Manufactura de Metales
Offermanns-Flood S.A.I.C. ha invocado vagamente que esta tendria una
notoriedad o fama, que como criterio marcario la haria tener un derecho
preferente sobre el nombre de dominio disputado, sobre el punto expresa que
pretende desconocer el hecho de que la marca registrada que posee
Manufactura de Metales Offermanns-Flood S.A.I.C. es “Offermanns Flood”, y
no “Flood”. Aplicando el argumento de la contraparte, basta tomar cualquier
llave o candado para darse cuenta que en ellos dice “Offermanns Flood” y no
“Flood”. Si Manufactura de Metales Offermanns-Flood S.A.I.C. est4 usando
solo la palabra “Flood”, esto no se puede considerar como un argumento de
notoriedad porque al no tener la marca “Flood” inscrita, no puede haber

notoriedad sobre ella, con ello concluye que las piezas probatorias
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suministradas son insuficientes para argumentar esa supuesta fama. Agrega
que el Conservador de Marcas ha admitido a tramitacion y ha otorgado a The
Flood Company una inscripcion de marca para productos clase 2, deja claro
que en el control de admisibilidad no se rechazé porque “Flood” fuera una
marca notoria como lo argumenta el segundo solicitante. Finalmente, el hecho
de que Manufactura de Metales Offermanns-Flood S.A.I.C. nunca se haya
opuesto a la solicitud de inscripcion de marca que hizo The Flood Company es
clara evidencia de que nunca consideraron la marca como famosa o notoria, y
ademas dificilmente podian hacerlo si es que a la fecha no eran titulares de
una marca “Flood”. Concluye que la actividad de la segunda solicitante
demuestra que nunca ha tenido un interés real en obtener el nombre de
dominio “flood.cl”, esto se puede ver claramente porque: Manufactura de
Metales Offermanns-Flood S.A.I.C. inscribi6 el nombre de dominio
“offermannsflood.cl” el 24 de octubre de 2001, y ha funcionado desde
entonces con el mismo. Jamas mostrd interés por “flood.cl” hasta que
Distribuidora Distripac Limitada procedio a inscribir el nombre de dominio el
27 de agosto de 2002, inscribiendo dos dias después; Manufactura de Metales
Offermanns-Flood S.A.I.C. no cuenta con ninguna marca “Flood” para
ninguna clase de productos. Tiene varias actualmente en tramite, pero estas
fueron solicitadas después de que empezara este arbitraje y en un claro intento
por poder reforzar su pretension.  Finalmente concluye que la segunda

solicitante no ha aportado ningin argumento lo suficientemente relevante
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como para considerar que tiene mejor derecho que Distribuidora Distripac

Limitada para poder hacer uso definitivo del nombre de dominio “flood.cl”.

16.2 Respuesta de Manufactura de Metales Offermanns Flood S.A.1.C.

Consta a fojas 104 de autos, que en el periodo de respuestas, que Manufactura
de Metales Offermanns Flood S.A.1.C. evacu¢ el traslado, expresando que, en
cuanto a la aplicacion del principio “First Come, First Served”, ha quedado
demostrado en la demanda de su mandante, que no ha obrado de mala fe,
obedeciendo su solicitud a un interés legitimo de desarrollar su actividad de la
mejor forma posible sin que terceros abusen del prestigio que a lo largo de los
anos ha logrado adquirir. Se trata de un nombre de dominio relacionado
directamente con la razon social de su mandante, Manufactura de Metales
Offermanns Flood S.A.I.C. Por otro lado, en relacién al argumento de su
contraparte de que ha solicitado el nombre de dominio “flood.cl” para poder
dar a conocer y publicitar los productos que en virtud de un “supuesto”
contrato de distribucién que mantiene con The Flood Company, expresa que
el contrato no se acompana, por lo que no les consta su existencia, siendo
¢ésta un tercero ajeno al juicio. Ademads se pregunta si no habria sido mejor
para su contraparte solicitar el dominio “distibuidoradistripac.cl” o
“distripac.cl” para dar a conocer y publicitar los productos que ella distribuye,
sin generar confusiones con respecto al origen de los productos que provienen

de The Flood Company y no de Distribuidora Distripac Ltda. Agrega que el
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primer solicitante hace alusion a un “supuesto” contrato de distribucion entre
The Flood Company y Distribuidora Distripac Limitada, en virtud del cual
ella transferiria una vez asignado este dominio a la primera. Al respecto se
pregunta ;por qué no lo solicitd la primera?, ;Por qué no actia en
representacion de ella? , ;No queria este dominio para dar a conocer y
publicitar los productos que ella distribuye (Distribuidora Distripac Ltda.)?
Concluye que esta serie de interrogantes quedan sin respuesta y las
consecuentes confusiones en el publico usuario de internet seran mayores al
no poder identificar claramente el origen de los productos. En relacion a la
existencia de marcas comerciales, sefiala que su mandante es titular de varias
marcas que incluyen el signo “flood” y es titular ademas de un sin nimero de
solicitudes de la misma marca, mientras que Distribuidora Distripac Limitada
no posee marca alguna que contenga la expresion “flood”, puesto que los
registros marcarios por ella invocados pertenecen a un tercero ajeno al juicio
y que por lo mismo no deben ser considerados en autos. Por otro lado,
reitera el argumento de la fama o grado de conocimiento de la marca con los
productos que identifican, expresa que casi la generalidad de la poblacion
chilena conoce y ha tenido en su poder una llave o candado “flood”, mientras
que un segmento menor de la poblacion, aquel relacionado con el rubro de la
construccién, decoracidon etc., tiene conocimiento de la existencia de
productos para el cuidado de la madera marca “flood”, marca que en todo

caso pertenece a un tercero ajeno al juicio y no al primer solicitante de autos.
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Ademads expresa que se trata de una marca que ampara productos que se
comercializan hace poco tiempo en Chile, cuyo registro data desde hace
pocos afios, mientras que los suyos tienen mas de 30 afios, y la empresa goza
de una antigiiedad superior a 50 afios.

Por otra parte, Manufactura de Metales Offermanns Flood S.A.I.C., en el
otrosi, objeta los documentos acompafiados por Distripac Limitada,
especificamente los documentos que dan cuenta del registro marcario “Flood”,
por cuanto expresa que pertenecen a un tercero ajeno al juicio y que al parecer
el primer solicitante pretende apropiarse de marcas que no le pertenecen. Los
documentos publicitarios que acompana, los objeta por la misma razén. Cabe

hacer presente que el Tribunal queda de resolver en definitiva dicha objecion.

1.7  Diligencia Probatoria.

La sociedad Distribuidora Distripac Limitada por escrito rolante a fojas 101 de
autos, otrosi, solicitd al tribunal la diligencia probatoria consistente en la
inspeccion de las paginas web: www.floodco.com y www.flod.cl. La
diligencia se decretd por resolucion de fecha 28 de abril de 2003, y se llevo a

efecto el dia 6 de mayo del presente, segun consta a fojas 107 de autos.
1.8  Téngase presente

A fojas 109 de autos consta un téngase presente de Manufactura de Metales

Offermanns Flood S.A.I.C, donde expresa que Distribuidora Distripac es un
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representante 'y distribuidor en Chile de THE FLOOD COMPANY,
representante que en tal calidad no estd facultado para solicitar el nombre de
dominio en cuestion, puesto que no goza de mejor derecho para ello. Quién
si eventualmente gozaria de ese mejor derecho es The Flood Company, quien
es un tercero ajeno a este juicio. Agrega que ésta situacion seria distinta si
Distribuidora Distripac contara con una autorizacidén expresa y por escrito de
The Flood Company para solicitar el dominio en cuestion. Ademas senala
que Distripac Ltda. no es distribuidor exclusivo en Chile de los productos
FLOOD, 1o cual ha sido reconocido por el primer solicitante. Por otro lado,
el registro N° 484.017 marca “FLOOD” en la clase 2, solo sirve para
acreditar que la empresa THE FLOOD COMPANY a ingresado a Chile s6lo a
partir del afio 2000, es decir, el conocimiento de los productos FLOOD en el
sector de la construccion y decoracion soélo data de un par de afios, mientras
que la presencia de su mandante data de la década de los cincuenta.
Finalmente expresa que si bien es cierto que las marcas inscritas por su
mandante no contienen el signo FLOOD solo, también lo es que en cada uno
de ellos destaca el signo FLOOD, y de hecho, ello se hace evidente con los

afiches y las llaves que fueron acompanados.
A fojas 111 de autos, Distribuidora Distripac Limitada hace presente sus

observaciones, sefialando en relacion con la aplicacion del principio “First

Come, First Served”, que se aplica cuando se llega a la conclusién de que
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existiria una igualdad de derechos legitimos entre los solicitantes,
privilegiando la primera presentacion. Agrega, que respecto de la razon social
de la segunda solicitante, si bien se ha admitido como criterio la similaridad
entre el nombre de dominio y la razon social, la solicitante nuevamente busca
aprovecharse enfatizando el nombre “Flood”. Sin embargo, “Flood” s6lo es
parte de su razon social completa, y ello ha sido tacitamente reconocido con
anterioridad como se demuestra al haber registrado y usar activamente el
nombre de dominio “www.offermannsflood.cl”. Por otra parte sefiala que
Distribuidora Distripac Limitada es la distribuidora autorizada en Chile de los
productos de The Flood Company, tal como se puede ver en el documento
acompafiado con el numero 8 de la presentacion inicial de esta parte, y como
pudo confirmar US. en la inspeccion personal realizada el dia 6 de mayo. En
tal sentido, obviamente tiene mucha mayor relevancia econémica tener un
nombre de dominio que haga referencia al producto distribuido y no a la
sociedad, pues lo conocido en el mercado de los revestimientos y aislantes
para maderas son precisamente los productos Flood y no la distribuidora.
Aplicando la logica de la contraparte, seiala que ellos deberian haber inscrito
“manufactarademetalesoffermannsflood.cl” o “metalesoffermannsflood.cl”, lo
que obviamente es ridiculo. Finalmente expresa que Distribuidora Distripac
Limitada es el representante exclusivo en Chile de The Flood Company, tal
como ha quedado acreditado por la propia pagina web de The Flood Company

muestra a Distripac como su Unico distribuidor en Chile. Por lo tanto, toda

20



alegacion de la contraparte respecto de que Flood es un tercero ajeno al juicio

es improcedente y debe ser rechazada.

1.9 Medidas para Mejor Resolver.

Por resolucion de fecha 23 de junio de 2003, fojas 114 de autos, se dictaron
las siguientes medidas para mejor resolver: 1) Agréguense los documentos que
acrediten el estado y situacion de la tramitacion de las solicitudes de registro
de la marca Flood en las clases 6, 7, 8, 9, 31, 32, 33, 35 y 38 presentadas ante
el Departamento de Propiedad Industrial por Manufactura de Metales
Offermanns Flood S.A.I.C., en especial si respecto de ellas se ha deducido
oposicion de terceros. 2) Agréguense los documentos que acreditan que la
parte Distribuidora Distripac Limitada cuenta con la autorizacion y/o
aprobacion expresa de The Flood Company para solicitar a su propio nombre

el registro de dominio “flood.cl”

En cumplimiento a la primera medida para mejor resolver, consta a fojas 139
de autos, que Manufactura de Metales Offermanns Flood S.A.I.C. acompafio
los siguientes documentos: 1. Documento bajado de la base de datos del
Departamento de Propiedad Industrial que corresponde a la Solicitud
N°597.588 que da constancia de no haberse deducido oposicidon en contra de
ella dentro de plazo. 2.Documento bajado de la base de datos del

Departamento de Propiedad Industrial que corresponde a la Solicitud N°
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597.589 marca FLOOD en la clase 7, la cual se transformo6 en el Registro N°
667.619. 3.Documento bajado de la base de datos del Departamento de
Propiedad Industrial que corresponde a la Solicitud N° 597.590 marca
FLOOD en la clase 8, la cual se transformd en el Registro N° 667.620.
4.Documento bajado de la base de datos del Departamento de Propiedad
Industrial que corresponde a la Solicitud N° 597.591 marca FLOOD en la
clase 9, la cual se transformo en el Registro N° 667.621. 5.Documento bajado
de la base de datos del Departamento de Propiedad Industrial que corresponde
a la Solicitud N° 597.592 marca FLOOD clase 31, en que consta que no se
dedujo oposicion en su contra y que actualmente se encuentra en el S.A.G.
6.Documento bajado de la base de datos del Departamento de Propiedad
Industrial que corresponde a la Solicitud N° 597.593 marca FLOOD clase 32,
la cual se transformoé en el Registro N° 667.622. 7.Documento bajado de la
base de datos del Departamento de Propiedad Industrial que corresponde a la
Solicitud N° 597.594 marca FLOOD clase 33, la cual se transformoé en el
Registro N° 667.623. 8.Documento bajado de la base de datos del
Departamento de Propiedad Industrial que corresponde a la Solicitud N°
597.595 marca FLOOD clase 35, la cual se transformd en el Registro N°
667.624. 9.Documento bajado de la base de datos del Departamento de
Propiedad Industrial que corresponde a la Solicitud N° 597.596 marca
WWW.OFFERMANNSFLOOD.CL clase 38, que se transform6 en el
Registro N° 667.625.
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En cumplimiento de la segunda medida para mejor resolver, consta a fojas 116
que Distribuidora Distripac solicité prorroga del plazo para cumplir la medida
para mejor resolver, fundado en que para presentar un documento que tenga
validez en Chile es necesario realizar ciertos tramites en organismos publicos
en Estados Unidos y en Chile. Atendido lo anterior se le otorgd la prorroga
hasta el dia 25 de julio de 2003.

Asimismo, consta a fojas 120, que Distribuidora Distripac acompaiié un sobre
cerrado con carta emitidas por el representante de The Flood Company para
Sudamérica, Marcelo Vidal Garcia. Cabe dejar constancia que a fojas 145,
Manufactura de Metales Offermanns Flood S.A.I.C. objet6 el documento por
falta de autenticidad y no constar su integridad y en especial por las siguientes
razones: que se ha acompafiado un documento suscrito por un sefior
MARCELO VIDAL GARCIA quién dice ser representante para el conosur de
América Latina de la compaiiia “THE FLOOD COMPANY”, situacion que
no se acredita, por lo que consecuencialmente no puede estimarse que sefior
Vidal tenga las facultades como para conceder tal autorizacion. 2.La
autorizacion que dice dar don MARCELO VIDAL GARCIA, director de
NOVO S.R.L. situaciéon que tampoco consta, ademds es poco clara, puesto
“que autoriza a DISTRIPAC LIMITADA a hacer uso del dominio
www.flood.cl, como medio de comunicacion y promocioén de los productos

FLOOD ya mencionados, quedando dicho dominio bajo entera disposicion y
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decision de “THE FLOOD COMPANY™ que no es la solicitante, a través de
su representante en el cono sur de América Latina”.  No se entiende como
es posible que se autorice a hacer uso de un dominio en disputa, la
autorizacion debe ser para solicitar el dominio y en caso de serle asignado,
para hacer uso de este. 3. Por otro lado, la “supuesta” autorizacioén fue a
solicitud de don Alejandro Francis, persona respecto de la cual no se sefala

su calidad.

A fojas 143 Distribuidora Distripac Limitada solicito se le tomara declaracion
en calidad de testigo al representante para Sudamérica de The Flood
Company, a lo que el tribunal accedid por resolucion de fecha 12 de agosto de
2003. La diligencia se llevd a cabo con fecha 14 de agosto de 2003, segin
consta a fojas 149, con la presencia de ambas partes, se interrogd al testigo,
sefior Jorge Marcelo Vidal Garcia, quien fue tachado por la causal
contemplada en el articulo 358 n°6 del Codigo de Procedimiento Civil, tacha

que el tribunal queda de resolver.
Se otorgd el plazo de 3 dias a las partes para hacer observaciones a la

declaracion del testigo. A fojas 150, Manufactura de Metales Offermanns

Flood S.A.L.C. hace observaciones a la declaracion.
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2.0.- Cierre del proceso y llamado a las partes a oir sentencia.-
A fojas 151 de autos, con fecha 22 de agosto de 2003, no existiendo
diligencias pendientes, se citd a las partes a oir sentencia, resolucion que les

fue notificada a las partes por carta certificada.-

II PARTE CONSIDERATIVA.

II.1 Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que Distribuidora Distripac
Limitada con fecha 27 de agosto de 2002 solicitdé el nombre de dominio
“flood.cl”. También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que
Manufactura de Metales Offermanns Flood S.A.1.C. lo solicitd con fecha 29
de agosto de 2002.-

I1.2 Distribuidora Distripac Limitada fundamenta su mejor derecho en que
es la representante en Chile de la empresa estadounidense The Flood
Company que se dedica principalmente a la venta de “acabados” para madera.
Agrega que The Flood Company es dueiia de la marca “Flood” para productos
de Clase 2, la que le fue concedida el 25 de abril de 2002 (Registro 628.544) y
que también registro el logo de Flood, nimero de registro N° 484017. Agrega
que Distribuidora Distripac Limitada en su calidad de representante desde

1998 cuenta con representantes autorizados en distintas regiones del pais y
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que ha publicitado los productos Flood en distintas revistas. Por otra parte,
cita en su favor la aplicacion del principio “First Come, First Served”. Ademas
fundamenta que con el nombre de dominio se pretende dar a conocer y
publicitar los productos de The Flood Company, lo que no pasa a llevar de
ninguna forma a Manufactura de Metales Offermanns Flood, empresa que
sefiala, hace varios afios viene publicitandose en Internet haciendo uso de otro
nombre de dominio, “www.offermannsflood.cl”. Agrega que las partes no
ofrecen el mismo producto y por lo tanto no buscan capturar la clientela de los

distintos productos en particular.

II.3 Manufactura de Metales Offermanns Flood S.A.I.C. fundamenta su
mejor derecho sobre el nombre de dominio sefialando que se trata de una
empresa que tiene mas de 50 afios de existencia, cuyos productos son
principalmente llaves, candados, chapas, etc., ampliamente reconocidos por el
publico. Expresa que si bien es asignatario del nombre de dominio
“offermannsflood.cl” ha advertido que la expresion “Flood ” le otorga el
nombre a las llaves. Agrega que es duefa de varios registros marcarios que
conllevan el signo “Flood ” (FLOODMETAL, OFFERMANNS FLOOD;
OFFERMANNS FLOOD SEGURIDAD ANTE TODO) y que tiene en
tramite las solicitudes de registro de las marcas: FLOOD clase 6, 7, 8, 9, 31
32, 33, 35 y WWW.OFFERMANNSFLOOD.CL clase 38. Agrega que la

expresion Flood forma parte integrante de su razon social y es el término por
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el cual es cominmente reconocida. Finalmente sefiala que pretende crear un

portal para mostrar sus productos y desarrollar el sistema de e-commerce.

I1.4 En cuanto a la Objeciéon Documental.

Objecion documental del otrosi de fojas 104 de autos.

Manufactura de Metales Offermanns Flood S.A.I.C. objeta los documentos
acompafiados por Distribuidora Distripac Ltda., fundandose en la falta de
autenticidad y por no constar la integridad de los mismos. En relacion a los
tres primeros documentos, esto es, las copias del registro de la marca Flood
clase 2, del registro de tramitacion de la misma y del registro del logo Flood,
argumenta su objecion en que la titular es The Flood Company, y no
Distribuidora Distripac Limitada, razon por la que dichos registros pertenecen
a un tercero ajeno al juicio. Analizados los documentos, éste sentenciador
considera que el fundamento de la objecidn, esto es, que los registros
pertenecen a un tercero ajeno al juicio y no a Distribuidora Distripac Limitada
si bien es efectivo, no es constitutivo de la causal invocada, es decir, de la falta
de autenticidad e integridad, sobretodo si se tiene en cuenta que el argumento
esgrimido por Manufactura de Metales Offermanns Flood S.A.I.C. consta de
los mismos documentos. En virtud de lo anterior €ste sentenciador resuelve
rechazar la objecion invocada por falta de autenticidad y de integridad de los

documentos.
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Ademads, Manufactura de Metales Offermanns Flood S.A.I.C. objeta los
documentos consistentes en copia autorizada de la pagina web de The Flood
Company, carpeta de productos Flood, factura de venta, argumenta la objecion
en que dichos documentos dicen relacion con la compafiia o con productos de
la empresa The Flood Company, que es un tercero ajeno al juicio. Y
finalmente objeta el inserto publicitario de la cadena Easy, argumentando que
no acredita la fama de los productos Flood. Por las razones expresadas mas
arriba, éste sentenciador rechaza la objecion invocada por falta de autenticidad
y falta de integridad, sin perjuicio de tener presente sus argumentos en cuanto

a que se trata de productos de un tercero ajeno al juicio.

Objecion documental de fojas 145 de autos.

Manufactura de Metales Offermanns Flood S.A.I.C. objetdé por falta de
autenticidad y no constar la integridad del documento que rola a fojas 119 de
autos. Se trata de la carta presentada por Distribuidora Distripac Limitada
para acreditar que estaba autorizada expresamente por The Flood Company
para solicitar a su propio nombre el registro de dominio en disputa.
Argumenta su objecion en que quien firma la carta no acredita su
representacion de The Flood Company, ademaés las expresiones de la carta son
poco claras y no puede interpretarse como una autorizacion. Este sentenciador
considera que atendida la declaracion de quien firma la carta, don Marcelo

Vidal Garcia, que rola a fojas 149, efectivamente la carta emana de su persona
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y es integra, razon por la que se rechaza la objecion deducida, todo ello sin
perjuicio del valor probatorio que éste sentenciador pueda asignar a dicho

documento para acreditar la autorizacion requerida.

I1.5 En cuanto a las tachas deducida a fojas 149.

Manufactura de Metales Offermanns Flood S.A.I.C. tach6 al testigo, don
Jorge Marcelo Vidal Garcia, invocando la causal del articulo 358 n°6 del
Codigo de Procedimiento Civil, esto es, por haber manifestado tener interés
directo en el pleito. Distribuidora Distripac Ltda.. evactia el traslado
solicitando su rechazo fundada en que el interés que manifiesta se basa en su
calidad de representante sudamericano de The Flood Company, calidad que lo
inviste para determinar si le corresponde el nombre de dominio en disputa a
Distripac Limitada. Este sentenciador considera que atendido que el testigo
comparece en calidad de representante para el conosur de The Flood
Company, y atendido que el punto de prueba es si Distribuidora Distripac
Limitada esta autorizada por dicha empresa para solicitar el nombre de
dominio a su propio nombre, autorizacion que la solicitante dice que debe
prestar dicho representante, éste sentenciador considera de acuerdo a los
principios de sana critica que la calidad que dice tener no lo inhabilita para

prestar declaracion, razon por la que se rechaza la tacha deducida.
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II.6 En cuanto al fondo del asunto, éste sentenciador considera como criterio
de asignacion del nombre de dominio, que éste debe ser asignado a quien se
identifica con el mismo, esto es, a la parte que por sus productos o servicios se

identifica con el nombre de dominio “flood.cl”.

II.7 Analizados los antecedentes de autos, tenemos por una parte a
Distribuidora Distripac Ltda., quien alega su mejor derechos principalmente
fundada en que es el representante en Chile de The Flood Company, quien
fabrica productos para acabados de madera, cuyo nombre es “Flood”, teniendo
dicha empresa registrada la marca, clase 2, y el logo “Flood”. Sin embargo,
atendido que los argumentos dados por Distribuidora Distripac se fundan en
los productos y los derechos que tiene la empresa The Flood Company sobre
el registro marcario “Flood”, surge la necesidad de determinar previamente si
Distribuidora Distripac Limitada es realmente la representante en Chile de The
Flood Company, y en segundo lugar, si dicha empresa la ha autorizado para
solicitar a su propio nombre el registro de dominio en disputa. Por otra parte,
Manufactura de Metales Offermanns Flood S.A.I.C. fundamente
principalmente su mejor derecho en que es una empresa, creada hace mas de
50 anos dedicada a la fabricacion de llaves, candados, chapas, etc., conocidas
ampliamente por la palabra “Flood”, y que si bien tiene registradas las marcas
“Flood” asociadas a otras palabras como por ejemplo “OffermannsFlood”,

actualmente se encuentra en tramite el registro de la marca “Flood”, a secas,
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clases, 7, 8, 9, 31, 32, 33.- En consecuencia, atendido los argumentos dados
por Manufactura de Metales Offermanns Flood S.A.L.C. resulta indispensable
previamente determinar si a la fecha existe oposicion a la solicitud de la marca

“Flood” en las clases referidas.

I1.8 En relacion a la calidad de representante en Chile de Distribuidora
Distripac Ltda. de la empresa estadounidense The Flood Company, atendido el
documento acompanado a fojas 22 de autos, consistente en una copia de la
pagina web de The Flood Company donde se sefala como distribuidor o
representante en Chile a Distripac Ltda., y atendida la inspeccion personal
efectuada por el Tribunal con fecha 6 de mayo de 2003, fojas 107 de autos,
donde se visita la pagina web “floodco.com”, donde aparece como distribuidor
o representante autorizado en Chile la empresa Distribuidora Distripac Ltda.,
¢éste sentenciador considera que se encuentra suficientemente acreditado que la
empresa Distribuidora Distripac Limitada es el distribuidor o representante en
Chile de The Flood Company. Despejada ésta primera pregunta, surge
entonces la necesidad de determinar si Distribuidora Distripac Ltda. esta
autorizada en forma expresa por The Flood Company para solicitar el registro
de dominio “flood.cl” a su propio nombre, al respecto cabe considerar los
siguientes antecedentes: 1) Que a fojas 114 de autos se dictdé como medida
para mejor resolver “Agréguense los documentos que acrediten que la parte

Distribuidora Distripac Limitada cuenta con la autorizacion y/o aprobacion
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expresa de The Flood Company para solicitar a su propio nombre el registro
de dominio “flood.cl”; 2) Que la parte Distribuidora Distripac Limitada
solicitd una prorroga del plazo para cumplir la medida decretada para lo cual
esgrimio el siguiente argumento “Sin embargo, debido a que para poder
presentar un documento que tenga validez en Chile es necesario realizar
ciertos tramites en organismos publicos en Estados Unidos y en Chile, no
estamos en condiciones de entregar el documento requerido por US. dentro del
plazo de 20 dias conferido”; 3) Que Distribuidora Distripac Ltda., en
cumplimiento de la medida, no acompafidé una carta emanada de The Flood
Company en Estados Unidos, sino que acompafio una carta suscrita por el
sefior Marcelo Vidal Garcia, quien firma como “Director Novo S.R.L.”,
expresando que es el representante para el cono sur de Ameérica Latina de la
empresa “The Flood Company”, y sefialando que “Asimismo se autoriza a
Distripac Ltda. a hacer uso del dominio www.flood.cl, como medio de
comunicacion y promocion de los productos Flood ya mencionados, quedando
dicho dominio bajo entera disposicion y decision de The Flood Company a
través de su representante en el cono sur de América Latina”. Cabe dejar
constancia que en la carta no se adjunta ningiin documento que acredite la
representacion de quien la suscribe; 4) A fojas 149 se presenta a declarar don
Marcelo Vidal Garcia, quien expresa que no es ¢l el representante de The
Flood Company, sino que la empresa Novo SRL, pero expresa que entre

ambas compaiias no existe contrato escrito que asi lo acredite. Ademas
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agrega que ¢l no es representante de Novo, sino que es director de la misma.
En consecuencia, en mérito de las pruebas aportadas al proceso éste
sentenciador considera que no existe una autorizacion expresa de The Flood
Company para que Distribuidora Distripac Ltda. solicite a su propio nombre el
nombre de dominio en disputa, por cuanto Distribuidora Distripac Ltda. no
acompafio ningin documento emanado de The Flood Company o de un
representante legalmente acreditado que la autorice a solicitar el nombre de
dominio a su propio nombre, por el contrario, el documento agregado es de
una empresa denominada “Novo S.R.L.”, sociedad con domicilio en Uruguay,
que a su turno no acreditdé legalmente ser representante de The Flood
Company para el cono sur de América Latina, ademas quien firma la carta
por Novo SRL, en su declaraciéon testimonial, declara que no es el
representante de Novo SRL, sino que un director. Finalmente y a mayor
abundamiento, la redaccion de la carta en cuestion en la parte atingente es
ambigua y poco clara, ya que se expresa que se autoriza el “uso”, pero no que
se autoriza “registrar el nombre de dominio a su propio nombre”; y expresa
que el dominio queda “bajo entera disposicion y decision de The Flood
Company a través de su representante en el cono sur de América Latina”, lo
que no se entiende, pues si Distribuidora Distripac Ltda. registra el dominio
“flood.cl” a su propio nombre se hace duefia del mismo no quedando bajo la

disposicion y decision de The Flood Company.
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I1.9 En relacion a Manufactura de Metales Offermanns Flood S.A.I.C., de
acuerdo a las pruebas acompafiadas, especialmente las muestras de llaves, éste
sentenciador considera que se encuentra suficientemente acreditado que el
nombre “Flood” identifica a las llaves, es decir, a los productos de
Manufactura de Metales Offermanns Flood S.A.I.C. Por otra parte, en cuanto
a la tramitacion del registro de la marca “Flood” por ésta misma parte, los
documentos acompafiados no fueron objetados, y de ellos se acredita que no

existe oposicion a las mismas.

I1.10 En consecuencia, éste sentenciador considera que el nombre de dominio
“flood.cl” identifica a los productos de Manufactura de Metales Offermanns
Flood S.A.I.C., y no asi, los productos de Distribuidora Distripac Ltda., ya
que, dichos productos pertenecen a la empresa estadounidense The Flood
Company, de la cual si bien es representante en Chile, no acreditd tener la
autorizacion expresa para solicitar el registro de dominio a su propio nombre,
razon por la cual no puede fundamentar su mejor derecho en productos y

marcas que pertenecen a un tercero.

34



III  SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de
dominio en disputa “flood.cl” a Manufactura de Metales Offermanns Flood
S.A.LC.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese a las partes y a NIC Chile.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-
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Sentencia pronunciada por el sefior arbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez

Prieto.
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