Re.:

Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio isofit-industrial.cl
Oficio OF14295

VISTOS:

1.

Que con fecha 27 de enero de 2011, dona CARMEN BLANCA ROJAS VERA,
solicita la inscripcién del nombre de dominio isofit-industrial.cl. Posteriormente,
con fecha 8 de febrero de 2011, COMERCIAL E INDUSTRIAL LIBESA LIMITADA,
representado en calidad de contacto administrativo por don ENRIQUE
WEISSELBERGER BRILOVICH, solicita igualmente la inscripcién del mismo
dominio isofit-industrial.cl, quedando asi trabado el conflicto materia de este
arbitraje;

Que mediante Oficio OF14295, NIC Chile designa al infrascrito como arbitro para la
resolucién del conflicto sobre el referido dominio;

Que con fecha 6 de junio de 2011, el infrascrito acepta el nombramiento de arbitro
mediante resolucion de la misma fecha en la cual, ademas, cita a las partes a una
audiencia de conciliacion o de fijacién de procedimiento para el dia 14 de junio de
2011, a las 12:30 horas, en Malaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago,
siendo dicha aceptacion notificada a las partes por correo electrénico y por carta
certificada;

Que con fecha 14 de junio de 2011, se efectua el comparendo fijado para ese dia, al
que asiste por una parte, don FERNANDO FERNANDEZ TELLERIA, quien exhibe
poder para representar a la Primera Solicitante, dona CARMEN BLANCA ROJAS
VERA, vy, por la otra, don ENRIQUE WEISSELBERGER BRILOVICH, quien exhibe
poder para representar al Segundo Solicitante, COMERCIAL E INDUSTRIAL LIBESA
LIMITADA, y acredita haber consignado el monto fijado como honorarios
provisionales por el arbitro. Llamadas las partes a conciliacion, ésta no se produce,
por lo que se fijan las normas de procedimiento, las cuales se notifican a las partes
por correo electrénico;

Que con fecha 21 de junio de 2011, el Segundo Solicitante, COMERCIAL E
INDUSTRIAL LIBESA LIMITADA, consigna el saldo de los honorarios arbitrales, lo que
se notifica a las partes por resolucién de fecha 8 de julio de 2011;

Que con fecha 29 de junio de 2011, dofa ARIELA AGOSIN WEISZ, en
representacion del Segundo Solicitante, COMERCIAL E INDUSTRIAL LIBESA
LIMITADA, presenta demanda de asignacién del dominio isofit-industrial.cl,
sefalando que ésta tiene mas de 58 afios en el mercado chileno, siendo una
compafhia lider en la fabricacién, importacion y distribucion de articulos de oficina,
escolares, de escritura y papeleria en general. Cuenta con una produccién nacional
de cuadernos y temperas, con maquinas de primera tecnologia que la hacen
competitiva tanto en el mercado nacional como a nivel mundial exportando a mas de



15 paises y teniendo filiales en Argentina y Bolivia.

COMERCIAL E INDUSTRIAL LIBESA LIMITADA, desde hace varios afnos, importa
productos escolares, de oficina y escritura, por lo que ha adquirido una gran
experiencia en compras en el extranjero, teniendo la capacidad de elegir productos de
muy buena calidad con los estandares exigidos en el mercado, llegando a facturar
entre cinco a diez millones de ddlares por concepto de importaciones y exportaciones,
respectivamente.

El Segundo Solicitante posee marcas propias como “PROARTE”, “ISOFIT” y
“ASCOTT”, al igual que las marcas que representan como “TRODAT” vy
“PASCUALINA”, todas las cuales han logrado un excelente posicionamiento en el
mercado como resultado de su calidad, disefio y distribucién de sus productos. En
particular, bajo la marca “ISOFIT” el Segundo Solicitante tiene distintos productos a lo
largo de varias décadas, tales como:

a) Cuadernos: College, espiral simple, espiral doble, emplacado simple plus,
etc.

b) Utiles escolares: Lapices, plumones, plasticinas, temperas, block de dibuijo,
cartulinas y papel lustre, forros, etc.

c) Agendas: Pascualina, duocolor, clasicas, licencias, muijer, etc.

d) Oficina: Corcheteras y perforadoras, lapices, cortantes, clips & pins, cintas
adhesivas, archivadores y carpetas, repuestos, etc.

COMERCIAL E INDUSTRIAL LIBESA LIMITADA posee un interés real, efectivo y
serio sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que es titular de las
siguientes solicitudes y registros marcarios en Chile que incluyen el término
“ISOFIT”:

e  “ISOFIT”, Registro N°872.870 para distinguir productos de la clase 16;
e  “ISOFIT”, Registro N°872.869 para distinguir productos de la clase 16;
e  “ISOFIT”, Registro N°596.841 para distinguir productos de la clase 16;
e  “ISOFIT”, Registro N°762.453 para distinguir productos de la clase 9;

e  “ISOFIT”, Registro N°758.094 para distinguir productos de la clase 8;

e  “ISOFIT”, Registro N°758.096 para distinguir productos de la clase 18;
e  “ISOFIT”, Registro N°683.481 para distinguir productos de la clase 16;
e  “ISOFIT”, Registro N°778.023 para distinguir productos de la clase 16;
e  “ISOFIT”, Registro N°778.024 para distinguir productos de la clase 16;



“ISOFIT”, Registro N°649.522 para distinguir productos de la clase 18;
“ISOFIT”, Registro N°706.418 para distinguir productos de la clase 9;

“ISOFIT ONE”, Registro N° 667.508 para distinguir productos de la clase
16;

“ISO-FIT”, Registro N°911.514 para distinguir productos de la clase 16;

“ISOFIT CRAYON”, Registro N° 742.450 para distinguir productos de la
clase 16;

“ISOFIT CRAYON”, Registro N° 742.444 para distinguir productos de la
clase 39;

“ISOFIT DESIGN”, Registro N° 791.646 para distinguir productos de la
clase 16;

“ISOFIT DATA”, Registro N° 717.205 para distinguir productos de la
clase 9;

“TEMPERA ISOFIT”, Registro N°651.518 para distinguir productos de la
clase 16;

“DATABANK BY ISOFIT”, Registro N° 799.188 para distinguir
productos de la clase 16;

“ISOFIT ORGANIZADOR”, Registro N° 713.671 para distinguir
productos de la clase 16;

“ISOFIT ORGANIZER”, Registro N° 713.713 para distinguir productos de
la clase 16;

“AGENDA ZODIACAL ISOFIT”, Registro N° 689.786 para distinguir
productos de la clase 16;

“AGENDA BIBLICA ISOFIT”, Registro N° 689.787 para distinguir
productos de la clase 16;

“ISOFIT PLANNER”, Registro N° 854.357 para distinguir productos de la
clase 16;

“ISOFITEXPRESS”, Registro N° 732.516 para distinguir productos de la
clase 16;

“ISOFIT ZODIACAL”, Registro N° 732.517 para distinguir productos de
la clase 16;

“ISOFITBIBLICA”, Registro N° 732.518 para distinguir productos de la
clase 16;

“ISOFITCOLLEGE”, Registro N° 824.304 para distinguir productos de la
clase 16.



El Segundo Solicitante considera que por la antigliedad de la familia de marcas
“ISOFIT”, ésta se ha ganado un reconocido puesto en el mundo de la papeleria a
través de la fama y notoriedad adquirida, particularmente, por los productos y servicios
distinguidos con esta marca. De hecho, su marca “ISOFIT” mas antigua, segun lo
apreciado en el sistema electrénico del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, data
de 1990, correspondiente a la marca mixta “ISOFIT” Solicitud N° 158.107, renovada
por la Solicitud N® 513.275, a su vez renovada por la Solicitud 947.384, en tramite en la
actualidad. En este sentido, el Segundo Solicitante, hace la aclaracién que casi todas
sus marcas en la actualidad han sufrido un cambio en la razoén social de la
solicitante, quien es, en todos estos casos, COMERCIAL E INDUSTRIAL LIBESA
LIMITADA. De este modo, la anotacidén respectiva que acredita la correspondiente
transferencia ya finalizada o en tramite, en su caso, se acompana igualmente junto a
cada registro marcario.

Ademas, COMERCIAL E INDUSTRIAL LIBESA LIMITADA sefala ser titular de los
siguientes nombres de dominio:

e isofit.cl e tabata.cl

e libesa.com e carmella.cl

e libesa.cl ¢ eduarte.cl

e alibesa.cl e bandanas.cl

e ibesa.biz e plastiforma.cl
e k-w.cl e hamelin.cl

e cie.cl e proarte.cl

e eduart.cl e ascott.cl

e proarte.biz

El Segundo Solicitante indica que ha quedado demostrado por las sendas marcas
comerciales y el nombre de dominio isofit.cl, junto a los otros nombres de dominio
de su propiedad, que la existencia de un dominio isofit-industrial.cl no puede dejar
de relacionarse directamente con las marcas de COMERCIAL E INDUSTRIAL
LIBESA LIMITADA, sus dominios y por sobre todo con la fama y notoriedad que
posee en el mercado, hecho indudable e indesmentible entre los consumidores.
Agrega, que si bien es cierto que la Primera Solicitante podria tener alguna marca
registrada con este nombre para una clase distinta a la de las sefaladas por la
familia de marcas “ISOFIT” de COMERCIAL E INDUSTRIAL LIBESA LIMITADA, no
es menos cierto que, no existiendo “clases” en el ambito de los dominios, el
Segundo Solicitante considera que cuenta con el mejor derecho por la antigiiedad
de su marca “ISOFIT”, como ya se ha sefalado, siendo ademas evidente la
eventual confusién en el publico respecto al origen o procedencia empresarial de
tales productos o servicios. El Segundo Solicitante argumenta que su altamente
renombrada familia de productos o servicios relacionados, debe ser protegida con
mayor celo, puesto que cualquier usuario de la red de Internet, puede caer preso de
errores y confusiones respecto al origen comercial de los servicios, productos o de
la informacién que se promueva mediante el nombre de dominio en disputa.



COMERCIAL E INDUSTRIAL LIBESA LIMITADA estima que por las similitudes
existentes entre el dominio pedido y los registrados ante NIC Chile, asi como la
familia de marcas comerciales “ISOFIT” de los cuales es titular, es posible que los
usuarios de Internet propenderan a creer que el nombre de dominio isofit-
industrial.cl se asocia a las marcas de COMERCIAL E INDUSTRIAL LIBESA
LIMITADA o que se trata de uno mas de los tantos dominios de su propiedad. En
este sentido, para el Segundo Solicitante, resulta de enorme importancia, por su
prestigio, el que pudiera ser desacreditado por el uso que haga dofa CARMEN
BLANCA ROJAS VERA del nombre de dominio en disputa, lo que invalida sus
derechos y el de los cibernautas.

Asimismo, El Segundo Solicitante senala que se pasan a llevar los derechos de los
consumidores, que consisten en encontrar en la pagina Web a la que ingresan, los
servicios 0 productos que ellos definitivamente estdn buscando. En este sentido,
seguin COMERCIAL E INDUSTRIAL LIBESA LIMITADA, resulta imposible la
coexistencia pacifica entre los dominios isofit-industrial.cl e isofit.cl de su
propiedad, junto a sus otros nombres de dominio de los cuales es titular, como
asimismo sus sendas marcas comerciales, sin desviar a los usuarios que
legitimamente quieran ingresar a su sitio. A mayor abundamiento, para COMERCIAL
E INDUSTRIAL LIBESA LIMITADA la sola palabra “INDUSTRIAL” no dota al nombre
de dominio solicitado por dofia CARMEN BLANCA ROJAS VERA de mayor
distintividad ni de fisonomia propia por lo ya dicho, es decir, por la antigiiedad de
que goza el Segundo Solicitante y su nombre de dominio isofit.cl, asi como su
familia de marcas “ISOFIT” que le han otorgado fama y notoriedad a lo largo de dos
décadas, llegando a constituir una de las marcas més reconocidas en el mercado de
la papeleria escolar y de oficina en varios paises de Hispanoamérica. El Segundo
Solicitante afiade, que la palabra “INDUSTRIAL”, para el diccionario de la Real
Academia Espanola (RAE), significa “Perteneciente a la Industria’, y a su vez, la
RAE sefala que “Industria”, en una de sus acepciones, es “Conjunto de las
industrias de un mismo o de varios géneros, de todo un pais o de parte de él.” Es
por ello que dicho nombre de dominio podria atribuirse a COMERCIAL E
INDUSTRIAL LIBESA LIMITADA como la industria del papel o de la pintura, etc. y
aumentaria cada vez mas las probabilidades de confusion en el publico usuario de
Internet.

El Segundo Solicitante especifica que las marcas comerciales y los dominios
comparten un sinnimero de aspectos, caracteristicas y propédsitos, ademas de la
funcion técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del
origen de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen via Internet. En razén de
lo anterior debe aplicarse el principio doctrinal que considera que la relaciéon entre
nombres de dominio y marcas comerciales es estrecha y, por ende, la resolucién de
los conflictos por asignacion de nombres de dominio debe tener presente, entre
otros criterios, la titularidad de las solicitudes y registros marcarios para el signo
pedido como dominio. En este sentido, es que COMERCIAL E INDUSTRIAL LIBESA



LIMITADA es titular de una “familia de marcas comerciales y nombres de dominio”
que comprenden el elemento identificador comun “ISOFIT”. Es por ello, que a este
respecto debe aplicarse la denominada Politica Uniforme de Resolucion de
Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution
Policy, "UDRP") desarrollada por ICANN, en cuanto establece como aspecto
fundamental para la resolucién de dichos conflictos, la titularidad de registros o
solicitudes de registros marcarios del signo en cuestién, que considera como
fundamento para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si el nombre de
dominio otorgado es “idéntico o confusamente similar a una marca de productos o
servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos”. EI Segundo
Solicitante sostiene que el criterio que reconoce la relacion existente entre nombres
de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado y por tanto,
corresponde su aplicacion a la resolucién del conflicto suscitado en estos autos.

El Segundo Solicitante hace presente el criterio de la fama y notoriedad del signo
pedido, indicando que la marca “ISOFIT” como especie de propiedad a nombre de
COMERCIAL E INDUSTRIAL LIBESA LIMITADA, es plenamente amparada por el
articulo 584 del Cdédigo Civil, el articulo 19 numero 25 inciso tercero de la
Constituciéon Politica del Estado de Chile, como asimismo, por la Ley 19.039 sobre
Propiedad Industrial, siendo ampliamente reconocida en el mundo de los articulos
de papeleria para la oficina y para escolares o universitarios. A este respecto,
estima, que es aplicable la Sentencia dictada por el arbitro don Juan Agustin
Castelldbn Munita, en relacion al conflicto sobre asignacién del dominio
scotianhomes.cl, dictada con fecha 3 de marzo del afio 2003, en que se asigné el
dominio al demandante THE BANK OF NOVA SCOTIA, por cuanto, en conformidad
a los antecedentes acompafados, se logré demostrar la fama y notoriedad de
sendas marcas comerciales de dicha empresa bancaria, que incluyen el término
“SCOTIA”, indicandose: “Noveno: Desde el punto de vista del Derecho a aplicar, el
Tribunal arbitral goza de competencia para fallar de acuerdo a lo que su prudencia y
equidad le dicten. Sin embargo, merece consultarse la Legislacion vigente sobre el
tema, la cual se constituye primeramente por la norma del articulo 19 numero 25
inciso tercero de la Constitucion Politica del Estado, la cual garantiza a todas las
personas la propiedad industrial sobre las patentes de invencion, marcas
comerciales, modelos, procesos tecnoldgicos u otras creaciones analogas, por el
tiempo que establezca la Ley. Esta norma constitucional se interpreta en la especie,
en que colisionan diversas marcas comerciales, la voz determinante de un nombre o
razoén social y un nombre de dominio inscrifo como segunda solicitante con un
nombre de dominio inscrito primeramente, en el sentido de que las marcas
comerciales y el nombre o razén social gozan de la garantia del Constituyente
respecto de las actuaciones posteriores que los amenazan, cual es el caso de la
inscripcion del nombre de dominio en disputa por parte de la primera solicitante.
Adicionalmente, se aplican a este caso las normas del articulo 14 del reglamento
para el funcionamiento del Registro de Nombres de dominio CL, en el sentido de
que todo solicitante de nombres de dominio debe respetar los derechos validamente
adquiridos por terceros con anterioridad. Esta disposicion es consistente con la
norma del articulo 10 del mismo Reglamento, que otorga a los terceros afectados



con una solicitud de nombre de dominio el derecho a presentar sus propias
solicitudes para ese mismo nombre dentro del término de 30 dias contados desde la
primera solicitud.

Continta la sentencia sefalando: “Décimo: Por consiguiente, este Tribunal estima
que la demandante ha justificado poseer un mejor derecho al nombre de dominio en
disputa "SCOTIANHOMES", cuyo componente principal se identifica con su propio
nombre o razén social, a marcas comerciales inscritas a su favor y al logo con el
cual desarrolla parte importante de sus negocios y proyectos, respeto de la primera
solicitante, quien no ha acreditado poseer otro vinculo con el nombre en disputa que
el haberlo solicitado primeramente”.

El Segundo Solicitante estima que para el caso de autos se dan los mismos
supuestos que en el conflicto scotianhomes.cl, pues claramente la marca de
COMERCIAL E INDUSTRIAL LIBESA LIMITADA es reconocida en el mercado de los
articulos de oficina y escolares a nivel nacional e internacional y especialmente en
Latinoamérica, donde cuenta con filiales en Argentina y Bolivia, manteniendo hoy un
rol muy importante en dicho rubro, con lo cual si se designa el nombre de dominio a
la Primera Solicitante, se estaran debilitando sus derechos de propiedad, que estan
garantizados por el articulo 19 numero 25 inciso tercero de la Constitucién Politica
del Estado de Chile.

COMERCIAL E INDUSTRIAL LIBESA LIMITADA hace presente que la fama y
notoriedad del signo “ISOFIT”, se debe tener por acreditada por lo siguiente:

a) La existencia de solicitudes de registros marcarios, siendo todos estos
anteriores a la fecha de solicitud del nombre de dominio en disputa por
parte de doha CARMEN BLANCA ROJAS VERA.

b) Presencia en el mercado; COMERCIAL E INDUSTRIAL LIBESA
LIMITADA ha operado en el mercado latinoamericano, abarcando
paises tales como Guatemala, El Salvador, Costa Rica, México,
Honduras, Panamd, Ecuador, Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay,
Paraguay, Venezuela, Peru y Espanfia.

El Segundo Solicitante sostiene que el principio “first come, first served” sélo debe
ser aplicado cuando ninguna de las partes haya acreditado un mejor derecho sobre
el nombre de dominio; de este modo, debe ser aplicado en su calidad de “Ultima
Ratio” o alternativa, por cuanto, no se logra acreditar ninguna de las circunstancias
indicadas. Es mas, en la actualidad el principio en comento ha dejado
sustantivamente de ser aplicado por la Jurisprudencia arbitral, por cuanto el sélo
hecho de “presentar con anticipacion una solicitud de registro”, no puede imperar
sobre los principios generales del derecho. Esto es recogido por el sefior Arbitro don
HECTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, en el fallo sobre la asignacion del dominio
123telefonos.cl, en el cual senald lo siguiente: “SEXTO: Que la segunda solicitante,
la sociedad Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., tiene registrada a su
nombre en distintas clases del Clasificador Internacional de Marcas Comerciales,
entre otros servicios de telecomunicaciones via internet, etc., de la clase 38 y entre



otras, la marca comercial "123" en Chile segun la documentacion acomparnada en
autos, desde el ano 2000, es decir cuatro anos de antigliedad y en consecuencia
con anterioridad a la fecha de presentacion de la solicitud del primer solicitante de
autos ante Nic Chile. SEPTIMO: Que lo anterior permite concluir que no se configura
en la especie el principio doctrinario aplicable en este tipo de conflictos "first come,
first served", por haber acreditado el segundo solicitante poseer un mejor derecho
sobre el nombre de dominio en disputa "123telefonos.cl".

COMERCIAL E INDUSTRIAL LIBESA LIMITADA puntualiza que el mismo criterio fue
utilizado al fallar el conflicto sobre asignacién del dominio portalmelon.cl, que en su
considerando Sexto, indico; “SEXTO: Que la denominacion "melon" de acuerdo a la
documentacion acompanada, se identifica plenamente y es asociada con el nombre
de la empresa de la parte del segundo solicitante y de su producto "Cemento Melén"
y en segundo lugar su uso se produjo con anterioridad a la fecha de presentacion en
Nic Chile de la solicitud del nombre de dominio de autos por la parte del primer
solicitante. SEPTIMO: Que lo anterior permite concluir que no se configura en la
especie el principio doctrinario aplicable en este tipo de conflictos "first come, first
served"”, por haber acreditado el segundo solicitante poseer un mejor derecho sobre
el nombre de dominio en disputa "portalmelon.cl”.

El Segundo Solicitante estima que se hace imperativo la aplicacion de este criterio,
por cuanto de otra manera se estarian violando los derechos generales de nuestra
legislacion, que con toda l6gica “hace prevalecer derechos previamente constituidos
por terceros, por sobre la circunstancia de que un tercero solicite primero un
dominio”. En el caso de autos, corresponde aplicar el mejor derecho que tiene
COMERCIAL E INDUSTRIAL LIBESA LIMITADA por la antigiiedad de que goza con
su marca “ISOFIT”, lo que la ha dotado a lo largo de los ultimos anos de fama y
notoriedad; y la ha posicionado como una de las grandes empresas en el mercado
respectivo.

COMERCIAL E INDUSTRIAL LIBESA LIMITADA indica que el criterio de la
competencia leal y mala fe, tendiente a apropiarse de un identificador dentro de la
red, que es idéntico a una marca comercial ajena, debe catalogarse como contraria
a la buena fe, puesto que la misma consiste en la utilizacion de un identificador que
resulta ser mas que una copia exacta de una marca comercial registrada a nombre
ajeno. El derecho comun se ha preocupado de sancionar la mala fe en toda clase
de situaciones, incluso las de la especie, por cuanto si bien son practicas modernas
derivadas de las nuevas tecnologias, son conductas que transgreden principios de
todos los tiempos. Tan cierto es lo anterior, que la buena fe es uno de los pilares o
principios basicos que inspiran el derecho civil. Ahora bien, la unica forma de
entender la nocién de la mala fe, implica delimitar bien el concepto de la buena fe,
ya que es este principio general el que tiene existencia en si, y no la mala fe que
existe solamente de forma accidental, es decir, por que es el contraste o la negacion
de la nocién de la buena fe.

El Segundo Solicitante sefiala que la buena fe evoca la idea de rectitud, correccién o
lealtad. Este principio esta consagrado en el articulo 1546 del Cddigo Civil que



prescribe a la letra lo siguiente: “Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por
consiguiente obligan no sdlo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas
que emanan precisamente de la naturaleza de la obligacion, o que por la ley o la
costumbre pertenecen a ella’. La buena fe objetiva impone el deber de comportarse
correcta y lealmente en sus relaciones mutuas desde el inicio de los tratos
preliminares y hasta la terminacion o consumacién de la celebracion de un acto
juridico. Ahora bien, que menos rectitud, correccion y lealtad puede haber (causa
ilicita), en una empresa que copia literalmente un nombre de domino y marca ajena
sobre las que no posee derecho alguno.

El Segundo Solicitante hace presente que el otorgamiento de un nombre de dominio
es producto de un contrato de adhesion, en el caso de autos, entre NIC Chile y dofia
CARMEN BLANCA ROJAS VERA. Es decir, se esta frente a un contrato de adhesién
en el que una de las partes ha actuado de mala fe, solicitando como nombre de
dominio un nombre idéntico a una marca ajena. Esto implica el incumplimiento del
principio basico que consagra la forma como deben ejecutarse los contratos en
Chile, es decir, de buena fe. En opinion del Segundo Solicitante, el obrar de dofa
CARMEN BLANCA ROJAS VERA ha estado y esta totalmente desprovisto de
rectitud, correccion y lealtad con NIC Chile. En este sentido, el articulo 14 de la
Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL,
prescribe que: “Sera de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripcion
no contrarie 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”. COMERCIAL E INDUSTRIAL LIBESA LIMITADA sostiene
que doiia CARMEN BLANCA ROJAS VERA ha actuado negligentemente (al tenor de
lo que prescribe el articulo 2314 del Cddigo Civil), al solicitar un nombre de dominio
qgue es idéntico a su afamada marca “ISOFIT”, y que debido a ello ha infringido los
derechos marcarios validamente adquiridos por COMERCIAL E INDUSTRIAL
LIBESA LIMITADA, incumpliendo con la responsabilidad contractual que le impone
el articulo 14 antes mencionado.

Ademas, el Segundo Solicitante estima que de no asignarsele el nombre de dominio
en disputa, podria verse expuesto a un dano real en su patrimonio, por cuanto dofia
CARMEN BLANCA ROJAS VERA podria menoscabar la calidad de los servicios y
productos que protege la marca “ISOFIT”, que ha logrado desarrollar COMERCIAL
E INDUSTRIAL LIBESA LIMITADA en el transcurso del tiempo, y que ofrece
actualmente en el mercado. Esto en doctrina se conoce como “Diluciéon de Marca o
Imagen Comercial’, que comienza en la mente de los consumidores, y genera un
dafio imperceptible. La dilucion de marca o nombre comercial ha sido definida como
“una infeccion que, si la dejas expandirse, destruira inevitablemente el valor
comercial de una marca’ (Mortellito v. Nina, 1972); o como “un cancer que crece
alimentandose de la reputacion de una marca ya establecida” (Allied Maint. Corp. v.
Allied Mech. Trades Inc., 1977). La dilucién puede producir dafos irreversibles en el
valor de una marca o imagen comercial llevando a que los consumidores no la
distingan de la competencia. El hecho anterior no es menor puesto que, para
alcanzar un sitial de privilegio en la mente de los consumidores, COMERCIAL E



INDUSTRIAL LIBESA LIMITADA ha efectuado importantes inversiones en publicidad,
generando una recordacion y fidelizacion de sus clientes, usuarios y operadores.

El Segundo Solicitante, al analizar la dilucion desde un punto de vista psicolégico,
indica que afecta directamente a las marcas en diversos ambitos psicol6gicos, como
el reconocimiento, la recordacion, las asociaciones vy la fidelidad, a saber:

e Reconocimiento: Este factor determina la capacidad de los
consumidores de identificar a una marca. Este concepto es esencial,
dado que si el cliente no es capaz de reconocer a una marca, todo el
esfuerzo realizado sera en vano. Por ejemplo, la diluciéon causada por
una marca de nombre o envase muy similar a la original, dificultara la
capacidad del consumidor para distinguir una de otra. Con esto el
consumidor puede experimentar un sentimiento de frustracion al darse
cuenta que el producto que adquirié no era el que estaba buscando.

e Recordacién: Se trata de ser el primero de la lista en una determinada
categoria de productos. A modo de ejemplo, si la marca original se
utiliza por terceros en otras categorias de productos, al consumidor se
le puede dificultar la capacidad de asociar la marca original a la
categoria de productos a la que pertenece, es decir, existe una pérdida
de dominancia.

e Asociaciones: Atributos que surgen en la mente de lo consumidores
cuando se menciona una marca sean positivos o negativos. Por
ejemplo, un tercero que utilice en otra categoria de productos una
marca asociada a productos de alta calidad y fabrica productos de baja
calidad, perjudica la imagen percibida por los consumidores de la
marca original.

e Fidelidad: Eleccién de una marca por el consumidor ante alternativas
de caracteristicas similares. Claramente un consumidor que no puede
distinguir entre dos productos no podra ser fiel a uno de ellos, por lo
que la dilucion también afecta indirectamente a esta variable.

El Segundo Solicitante explica que las variables anteriores producen que una marca
o imagen comercial como “ISOFIT” sea la preferida por el mercado o distintiva,
mientras que la dilucién puede provocar que estas variables no sean facilmente
identificadas y, por lo tanto, disminuyen o eliminan la capacidad de distincién de las
marcas como también la preferencia de los consumidores. Esto es afirmado por la
nueva Ley 20.169 sobre Competencia Desleal, que expresamente condena en su
articulo 4 letra a), la siguiente conducta: “a) Toda conducta que aproveche
indebidamente la reputacion ajena, induciendo a confundir los propios bienes,
servicios, actividades, signos distintivos o establecimientos con los de un tercero.” Al
Segundo Solicitante no le cabe duda que dofia CARMEN BLANCA ROJAS VERA
ha infringido la norma anteriormente descrita, puesto que el hecho de pedir un



nombre de dominio practicamente idéntico a su marca constituye un acto de
competencia desleal, como se sefiala mas arriba.

El Segundo Solicitante, por ultimo, menciona el criterio del mejor derecho, la buena
fe o justo motivo, en el sentido de que la familia de marcas y nombre de dominio
“ISOFIT” e isofit.cl, muy equivalentes a isofit-industrial.cl, son una expresion de
fantasia, creadas y desarrolladas por COMERCIAL E INDUSTRIAL LIBESA
LIMITADA, a la cual les ha dado fama y notoriedad. De esta manera, si se le
asignara a dofia CARMEN BLANCA ROJAS VERA, crearia confusion entre los
usuarios de Internet. Existe un prestigio que debe ser resguardado con gran
intensidad, por lo que la designacion del nombre de dominio en disputa, podria
causar un dano irreparable a COMERCIAL E INDUSTRIAL LIBESA LIMITADA, pero
lo que es mas grave, existe el potencial de enganar y defraudar a los consumidores,
comerciantes y publico en general a través de este medio.

Relacionado con ello, argumenta el Segundo Solicitante, su imagen y trayectoria
comercial puede ser ampliamente afectada si se otorga el registro solicitado a la
Primera Solicitante. A su juicio, se hace imperativo aplicar el ya sefialado principio
doctrinal de la "diluciéon", ya que los consumidores tendran dudas sobre el origen
empresarial de los servicios y productos promocionados en la pagina Web isofit-
industrial.cl, ya que se identifica plenamente con los dominios y marcas
comerciales registradas por COMERCIAL E INDUSTRIAL LIBESA LIMITADA, lo que
es contrario al orden publico econémico que debe imperar en el comercio. De este
modo, para el Segundo Solicitante es él quien logra ostentar un mejor derecho para
adjudicarse este nombre de dominio, por la antigledad, fama y notoriedad de su
marca “ISOFIT”. Por otro lado, el grado de confusion o error que se produciria en
los usuarios con el nombre de dominio isofit-industrial.cl en cuanto al origen
empresarial de los productos es indudable, tomando en cuenta la familia de marcas
“ISOFIT” de propiedad de COMERCIAL E INDUSTRIAL LIBESA LIMITADA vy el
nombre de dominio isofit.cl.

El Segundo Solicitante concluye que le causaria un perjuicio irreparable el hecho
gue exista en la Red una pagina Web, que tenga un nombre de dominio muy similar
al dominio isofit.cl y a las sendas marcas comerciales “ISOFIT” de su propiedad, y
que sea identificada con los servicios y productos que presta COMERCIAL E
INDUSTRIAL LIBESA LIMITADA y, por lo tanto, confundidos con los que presta dofa
CARMEN BLANCA ROJAS VERA. Este argumento, y los sefalados en la
presentacion, como dado su antigliedad, fama y notoriedad con su marca y dominio
isofit.cl, hacen a COMERCIAL E INDUSTRIAL LIBESA LIMITADA poseedora de un
mejor derecho;

Que con fecha 8 de julio de 2011, se provee la presentacion de fecha 29 de junio de
2011 hecha por dofia ARIELA AGOSIN WEISZ, en representacion del Segundo
Solicitante, COMERCIAL E INDUSTRIAL LIBESA LIMITADA y se da traslado a dofa
CARMEN BLANCA ROJAS VERA, lo que se notifica a las partes por correo
electronico;



8.

Que con fecha 1 de agosto de 2011, se cita a las partes a oir sentencia, resolucion
que es notificada a las partes por correo electrénico.

Y CONSIDERANDO:

1.

Que de acuerdo al articulo 7 del Procedimiento de Mediacion y Arbitraje contenido en
la Reglamentacién para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL,
los arbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendran el
caracter de “arbitrador” y, por ende, deberan fallar obedeciendo a lo que su prudencia
y la equidad le dictaren;

Que el articulo 14 inciso primero de la Reglamentacion de NIC Chile sefiala que es de
responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripcidn no contrarie 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;

Que el mismo cuerpo legal en su articulo 10 inciso primero establece un término de
30 dias corridos contados desde la publicacion de la nueva solicitud en la lista de
solicitudes en tramite de la pagina Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales
interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus
propias solicitudes para ese nombre de dominio;

Que en el presente juicio arbitral, dnicamente el Segundo Solicitante, COMERCIAL E
INDUSTRIAL LIBESA LIMITADA, ha invocado y acreditado lo que ha estimado son
sus legitimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto;

Que la Primera Solicitante, dona CARMEN BLANCA ROJAS VERA, no ha hecho
valer argumento alguno que justifique un mejor derecho sobre el nombre de dominio
en cuestion;

Que el Segundo Solicitante ha acreditado dedicarse a la fabricacién, importacién y
distribucion de articulos de oficina, escolares, de escritura y papeleria en general,
contando con una produccién nacional de cuadernos y temperas, comercializando sus
productos tanto en el mercado nacional como a nivel internacional, exportando a mas de
15 paises y teniendo filiales en Argentina y Bolivia;

Que el Segundo Solicitante acompand documentos probatorios en estos autos, que
no fueron objetados por la Primera Solicitante, los cuales fueron debidamente
ponderados por este sentenciador y acreditan que COMERCIAL E INDUSTRIAL
LIBESA LIMITADA posee legitimos derechos sobre la marca “ISOFIT”, siendo titular,
entre otros, de los siguientes registros: “ISOFIT” Registro N° 758.094 para distinguir
productos de la clase 8; “ISOFIT” Registros N° 762.453 y N° 706.418 para distinguir
productos de la clase 9; “ISOFIT” Registros N° 872.870, N°872.869, N°596.841, N°
683.481, N° 778.023 y N° 778.024 para distinguir productos de la clase 16; “ISOFIT”
Registros N° 758.096 y N° 649.522 para distinguir productos de la clase 18. A su vez,



10.

11.

12.

13.

14.

el Segundo Solicitante ha acreditado ser titular de variantes de la marca “ISOFIT”,
tales como “ISOFIT ONE”, “ISO-FIT”, “ISOFIT CRAYON”, “ISOFIT DESIGN”,
“ISOFIT DATA”, “TEMPERA ISOFIT”, “DATABANK BY ISOFIT”, “ISOFIT
ORGANIZADOR”, “ISOFIT ORGANIZER”, “AGENDA ZODIACAL ISOFIT”,
“AGENDA BIBLICA ISOFIT”, “ISOFIT PLANNER”, “ISOFITEXPRESS”, “ISOFIT
ZODIACAL”, “ISOFITBIBLICA” ¢ “ISOFITCOLLEGE”;

Que, asimismo, el Segundo Solicitante ha acreditado ser asignatario de los ccTLD
.CL isofit.cl, ademas de una serie de otros dominios .CL, tales como isofit.cl,
libesa.cl, alibesa.cl, k-w.cl, eie.cl, eduart.cl, tabata.cl, carmella.cl, eduarte.cl,
bandanas.cl, plastiforma.cl, hamelin.cl, proarte.cl y ascott.cl;

Que a través de la restante documentacién acompanada por el Segundo Solicitante,
éste ha acreditado fehacientemente que la marca “ISOFIT” de su propiedad es real y
efectivamente usada en el mercado chileno en relacién a productos de diversas
clases;

Que el nombre de dominio isofit-industrial.cl en conflicto esta compuesto de dos
elementos, a saber, la palabra “ISOFIT” y la palabra “INDUSTRIAL”. La palabra
“ISOFIT” carece de definicién conocida en nuestro idioma y, en cambio, la palabra
“‘INDUSTRIAL” es definida por el Diccionario de la Real Academia Espafola como
“perteneciente o relativo a la industria”. Por consiguiente, es una palabra de uso
comun que, usada conjuntamente con la marca comercial “ISOFIT” del Segundo
Solicitante, a juicio de este sentenciador indudablemente induciria a los usuarios de
Internet y consumidores en general a error o engafno, puesto que COMERCIAL E
INDUSTRIAL LIBESA LIMITADA es una industria fabricante de articulos de oficina,
escolares, de escritura y papeleria en general;

Que el nombre de dominio en conflicto incluye en forma integra la marca comercial
“ISOFIT” de propiedad del Segundo Solicitante;

Que a mayor abundamiento, el Segundo Solicitante ya es asignatario del nombre de
dominio isofit.cl, lo que simplemente reafirma la conviccién de este sentenciador, en
el sentido de que en el evento de otorgarse el nombre de dominio de autos al Primer
Solicitante, probablemente se induciria a los usuarios de Internet y al publico
consumidor en general a error o confusién;

Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaidos en las solicitudes
competitivas, como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella
de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo;

Que por el mero hecho de que doiia CARMEN BLANCA ROJAS VERA haya
solicitado primero el nombre de dominio isofit-industrial.cl no es suficiente ya que, a
lo menos, éste debié haber hecho valer ese derecho en este juicio arbitral y, al no
hacer presentacion alguna, no puede presumirse que la Primera Solicitante tenga
derecho o legitimo interés sobre el nombre de dominio en conflicto;
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15. Que en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por COMERCIAL E
INDUSTRIAL LIBESA LIMITADA, asi como la falta de ellos por parte de dofa
CARMEN BLANCA ROJAS VERA, es que este arbitro ha llegado a la conclusion de
que al Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio isofit-industrial.cl al Segundo Solicitante, COMERCIAL
E INDUSTRIAL LIBESA LIMITADA, RUT N¢ 92.986.000-4.

Cada parte se hara cargo de sus respectivas costas.

Notifiquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electrénico.
Sentencia pronunciada por el arbitro, don Christian Ernst Suéarez.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 640 del Cédigo de Procedimiento Civil, autorizan
esta sentencia como testigos dofia Francesca Bravo Lorca y a dofa Alicia Medel Acufa,

quienes firman conjuntamente con el arbitro.

Santiago, 17 de agosto de 2011.-

Christian Ernst Suarez
ARBITRO

Testigos:

Francesca Bravo Lorca Alicia Medel Acufa
RUT 16.007.715-8 RUT 5.994.801-6
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