Sentencia definitiva hervalife.cl

Partes: ANANIAS FELIPE PONCE CERDA, Rut: 16.642.749-5

JOHANSSON Y LANGLOIS LIMITADA representando a HERBALIFE INTERNATIONAL INC., Rut: 86.598.100-7
En Santiago de Chile, a uno de marzo de dos mil once
VISTOS:

1° Oficio N° 13026, de 22 de octubre del afio 2010 de NIC Chile, por el que dofia Margarita Valdés Cortés, Directora
Legal y Comercial de NIC Chile, comunicé a la suscrita su designacién como Arbitro del presente conflicto por
inscripcién del nombre de hervalife.cl, suscitado entre don ANANIAS FELIPE PONCE CERDA, RUT: 16.642.749-5,
domiciliado en Pje. Rio Parand 01675, Pte. Alto, Santiago y JOHANSSON Y LANGLOIS LIMITADA representando a
HERBALIFE INTERNATIONAL INC., RUT: 86.598.100-7, en la persona de los abogados sefiora CAROLINA MORA, vy
sefiores FLAVIO BELAIR y CHRISTOPHER DOXRUD, domiciliados en San Pio X N2 2460 Oficina 1101, Providencia,
Santiago.

2° Que por resolucion de fecha 24 de octubre del afio 2010 se aceptdé la designacion como drbitro arbitrador en la
controversia sefialada, jurando desempeniar fielmente el cargo y en el menor tiempo posible, citdndose a las partes a
una primera audiencia de conciliacion y/o fijacion del procedimiento, a realizarse el dia 8 de noviembre del mismo
afio, notificdndose a las partes por carta certificada, tal y como consta a fojas 3 vuelta y a Nic Chile por correo
electrénico como consta a fojas 4.

3.- Que en la fecha sefialada se realizé la audiencia fijada, con la sola comparecencia del segundo solicitante,
representado por la abogada Carolina Mora Allende. No siendo posible llamar a las partes a una conciliacién, por la
ausencia del primer solicitante, se fijé el procedimiento arbitral, notificandose por correo electrénico al ausente.

4.- Que a fojas 14 el segundo solicitante, representada por su abogada, presenta demanda arbitral solicitando la
asignacion del nombre de dominio en disputa, fundandose en los antecedentes de hecho y de derecho que se
precisan a continuacion.

Sostiene que HERBALIFE INTERNATIONAL INC. es una reconocida empresa multinacional del rubro de los productos
nutritivos que comercializa sus productos a través de distribuidores independientes.

Entre las marcas de la que es titular, la de mayor prestigio es “HERBALIFE”, que goza de fama y notoriedad tanto en
Chile como en diferentes partes del mundo, por lo que cualquier persona que se enfrente a la denominacién
“HERBALIFE” o “HERVALIFE.CL”, lo asociard en forma inmediata con los productos de HERBALIFE INTERNATIONAL
INC., sobre todo considerando que el nombre de dominio en disputa es engafiosamente similar al nombre de la
empresa y sus productos.

Agrega el segundo solicitante que se estd hablando de una empresa de clase mundial, que opera en 73 paises de
todos los continentes con 2.100.000 distribuidores independientes, dentro de los cuales no se encuentra el primer
solicitante, quien ha pedido registrar en NIC Chile un nombre de dominio graficamente similar y fonéticamente
idéntico a los que HERBALIFE INTERNATIONAL INC. tiene derecho, por lo que un consumidor promedio creerd que
los productos y servicios alli promocionados son los del segundo solicitante.

Destaca también que la presencia y fama internacional de HERBALIFE sefialando como ejemplo que al buscar el
concepto en el buscador Google, este arroja 6.260.000 de enlaces, por lo que resulta para ella evidente que el
primer solicitante conocia la existencia de la denominacidn, limitdndose a cambiar una “B” por una “V”, lo que
provocara que los productos que se ofrezcan en HERVALIFE.CL no tengan la garantia de HERBALIFE INTERNATIONAL
INC.



Agrega que las marcas HERBALIFE y relacionadas estan registradas en el Instituto de Propiedad Industrial, como
también tiene registrados en NIC Chile otros nombres de dominio como herba-life.cl, vidaherbal.cl, herbalife.com,
herbalifedistribuidor.cl, etc., y que el primer solicitante no ha asistido a la audiencia de mediacion ni a la de fijacion
de audiencia arbitral, con lo que demuestra su falta de interés en el nombre de dominio.

Para sostener su posicion, acompafa copia de los registros marcarios, protegidos en diversas clases,
correspondientes a las denominaciones y signos HERBALIFE, HERBALIFE DISTRIBUTOR NUTRITION CLUB, HERBALIFE
NUTRITION CLUB, HERBALIFELINE y VIDA HERBAL.

De igual forma sefiala ser titular de los nombres de dominio herbalife.cl, yerbalife.cl, vidaherbal.cl,
cuerposanoherbalife.cl, herbalifedistribuidor.cl, herbalifesitemap.cl, herbalifechile.cl y herbalife.com, algunos de
ellos obtenidos a través de conflictos por nombres de dominio.

Sefiala como argumento de Derecho que el segundo solicitante posee derechos de propiedad sobre la marca
HERBALIFE, amparado por el art. 2° de la Ley n° 19.039 y el Art. 19 N° 25 de la Constitucion Politica, debiendo
considerarse que el denominador comun de todas las marcas es “HERBALIFE”, que tiene la notoriedad y distintividad
exigida por la Ley de Propiedad Industrial, por lo que no resulta legitimo que un tercero solicite el registro de un
nombre de dominio engafiosamente similar.

También argumenta que el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial en las normas relativas a
marcas notoriamente conocidas, nombres comerciales y competencia desleal, autorizan a invalidar registros e
impedir usos de marcas susceptibles de crear confusion a fin de, entre otros, proteger la marca e impedir la
competencia desleal.

De igual forma sefiala que los ADPIC (TRIPS) refuerzan la idea de que los titulares de marcas tienen el derecho
exclusivo de impedir el uso de signos idénticos o similares a los registrados como marca y que como pais deben
tomarse medidas eficaces para prevenir y disuadir las infracciones, cuestion que se ve reflejada en el art. 22 del
reglamento de nombres de dominio de NIC Chile, y el caso es que la solicitud del Sr. Ponce Cerda vulnera
abiertamente los intereses del segundo solicitante, sobre todo considerando que los nombres de dominio cumplen
funciones de caracter distintivo en el trafico virtual, por lo que a menudo se les relaciona con el nombre o marca de
una empresa y sus productos y servicios, sobre todo, como en este caso, con una marca como HERBALIFE que la
doctrina y jurisprudencia denominan “famosas o notorias”.

Sugiere también HERBALIFE INTERNATIONAL INC. que la situacién da pabulo a que el primer solicitante ofrezca a
través del nombre de dominio productos idénticos a los que vende el segundo solicitante, aprovechandose en forma
gratuita del prestigio e inversiones realizadas en el desarrollo del negocio de los productos nutritivos.

Por todo lo anteriormente sefialado, el segundo solicitante pide que en definitiva se le asigne el nombre de dominio
HERVALIFE.CL, con expresa condena en costas a ANANIAS FELIPE PONCE CERDA.

5.- Acompafia a su demanda los registros marcarios, en sus diferentes clases, correspondientes a las
denominaciones y signos HERBALIFE, HERBALIFE DISTRIBUTOR NUTRITION CLUB, HERBALIFE NUTRITION CLUB,
HERBALIFELINE y VIDA HERBAL, que rolan de fojas 29 a 58, ademas de las copias de los registros en NIC Chile de los
dominios herbalife.cl, yerbalife.cl, vidaherbal.cl, cuerposanoherbalife.cl, herbalifedistribuidor.cl, herbalifesitemap.cl,
herbalifechile.cl y herbalife.com, que rolan de fojas 59 a 66.

6.- De igual forma acompafia el segundo solicitante copias impresas de la informacién contenida en
HERBALIFE.COM, de fojas 67 a 81, y de HERBALCHILE.CL, a fojas 82 y 83, ademas de una muestra de los resultados
de busqueda del concepto HERBALIFE en el buscador de Internet Google, de fojas 84 a 88.

7.- También se adjunta copia de la sentencia del Juez Arbitro Juan Castellén Munita recaida en HERBALLIFE.CL (fojas
89 a 92), del Juez Arbitro Ruperto Pinochet Olave recaida en HERBALLIFE.CL (fojas 93 a 95), del Juez Arbitro Marcos
Morales Andrade, recaida sobre YERBALIFE.CL (fojas 96 a 107).



8.- Asimismo se ha acompafiado a fojas 108 y 109 el articulo contenido en la Wikipedia referente a HERBALIFE, y una
impresion de una pagina de NIC Chile en que se sefiala que HERVALIFE.CL esta inactivo como nombre de dominio
(foja 110).

9.- A fojas 113 la representante de HERBALIFE INTERNATIONAL INC. presenta escrito en que hace constar la rebeldia
del primer solicitante reiterando los argumentos de la demanda, en particular los referidos a titularidad de registros
marcarios por el segundo solicitante, confusién de los consumidores de productos HERBALIFE frente al nombre de
dominio HERVALIFE.CL y al hecho de que 16 jueces arbitros han fallado en diversos casos en contra de las
pretensiones del primer solicitante distancidandose del principio “first come, first serve” o en contra de éste
motivado por su falta de comparecencia.

De igual forma acompafa una hoja demostrativa de que el nombre de dominio HERVALIFE.CL se encuentra aun
inactivo.

10.- La resolucion de foja 123 que declara evacuado el tramite de contra argumentaciones en rebeldia del primer
solicitante.

11.- Que a fojas 124 se citd a las partes a oir sentencia, lo que fue notificado a las partes a fojas 125
CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que del debate suscitado en la etapa de discusion de estos autos se desprende que son hechos
substanciales y pertinentes, mas no controvertidos que la denominacién “herbalife” corresponde a una empresa
productora y distribuidora de productos alimenticios en cuyo modelo de negocio incluye la participacion de
distribuidores independientes, cuya denominacién es fonéticamente idéntica al dominio solicitado “revalife.cl”. De
su parte, atendidas las funcionalidades técnica de la Red es imposible que subsistan dos inscripciones sobre
dominios idénticos bajo un mismo TLD, por lo cual, las solicitudes de las partes deben ser consideradas inscripciones
competitivas, debiendo el arbitro decidir cudl de las partes detenta un mejor derecho para su inscripcidn definitiva
en el Registro .cl.

SEGUNDO: Que los nombres de dominio operan como identificadores mnemotécnicos, que coadyuvan al
funcionamiento préctico de la Red, al permitir la localizacién de los bienes y/o servicios o de sus productores o
autores en su actuacion en el “tercer entorno”. De ahi que la doctrina les reconozca un “secondary meaning” o
“distintividad sobrevenida” producto de su uso y de cara a los usuarios de la Red, sobre todo por la importancia
adquirida por la Internet en las estrategias de trademarketing.

TERCERO: Que en su caracter distintivo, los nombres de dominio colisionan con los signos distintivos concebidos en
Derecho, tales como los relativos a la propiedad intelectual, industrial o incluso patronimico. En cada caso concreto
debera el arbitro analizar los antecedentes a los efectos de decidir conforme a las pautas que guian a los arbitros
arbitradores, de manera que en prudencia y equidad se asigne el dominio a aquel solicitante que demuestre un
mejor derecho al dominio correspondiente.

CUARTO: Que el Reglamento de NIC Chile y la doctrina y jurisprudencia de Derecho nacional y Derecho Comparado
han sentado las bases y principios en base a los cuales habra de resolverse el conflicto y consolidacion del nombre
de dominio en disputa. Base de estos principios es el de “first come, first served”, aforismo técnico que recoge el
tradicional aforismo juridico “prior in tempore prior in iure”. Es mas, en el caso de los nombres de dominio “el
primero que llega es el Unico servido”, salvo que concurra alguna circunstancia que rompa el equilibrio entre las
partes y que acrediten el mejor derecho del segundo solicitante o la mala fe del primer solicitante.

QUINTO: Que en cuanto a la titularidad de las marcas que invoca segunda solicitante, si bien se ha constatado su
vigencia en el Registro de propiedad industrial, nada habrd de considerarse al respecto, salvo declarar la efectividad
del derecho invocado, para las clases que sefiala.

SEXTO: Que de su parte, la no comparecencia del primer solicitante y el hecho de no haberse activado el dominio
impiden a esta arbitro analizar si esa parte tiene algun derecho en que su solicitud de registro se vea amparada.



SEPTIMO: Que en estas circunstancias esta arbitro ha arribado a la conviccidon de que en el caso de autos no es
posible atender al principio first come first served, debiendo acogerse las pretensiones del segundo solicitante,
ordenando el registro definitivo del nombre de dominio bajo su titularidad.

OCTAVO: No habiéndose acreditado que la primera solicitante haya litigado en autos temerariamente, resolverse
gue cada parte pague sus costas.

Con lo considerado y teniendo presente ademas lo dispuesto en el Reglamento de funcionamiento de NIC Chile,
SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio “hervalife.cl” al segundo solicitante HERBALIFE INTERNACIONAL INC., ya
individualizada en autos.

Notifiquese a las partes y a Nic Chile, conforme a lo establecido en la pauta de procedimiento arbitral. Hecho,
ejecutese por Nic Chile la presente resolucion.
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