JANETT FUENTEALBA ROLLAT
Juez Arbitro NIC Chile

Santiago, a 26 de Enero de 2011.-

Juicio arbitral laflor.cl
Rol 68- 2010

VISTOS:

Que mediante Oficio No0.13.310 de Nic Chile, con fecha de 10 de Diciembre
de 2010, se designo a la suscrita como arbitro para la resolucién del conflicto
sobre el referido nombre de dominio laflor.cl.

Que habiendo aceptado el cargo de arbitro y jurando desempefiarlo fielmente,
se citd a las partes, mediante resolucion de fecha de 13 de Diciembre de
2010, a una audiencia de conciliacion y/o fijacion de procedimiento, a
celebrarse el dia Martes 28 de de 2010, a las 13.00 hrs. horas, en el
despacho de esta Juez Arbitro, notificAndoseles la misma por carta certificada,
lo que consta en autos.

Que en la fecha y a la hora fijada se llevd a efecto la audiencia con la
asistencia de don Cristian Soffge, habilitado de derecho, con poder delegado
de la abogado M. Luisa Valdés, del Estudio Sargent & Krahn, en representacién
del segundo solicitante LABORATORIO ARENSBURG S.A.I.C., como
sequnda solicitante del dominio de autos; en rebeldia del primer
solicitante PABLO DANIEL FUENTES SILVA, y del arbitro que conoce del
presente conflicto.

Que conforme a lo dispuesto en el art. 8° inciso 4°, anexo 1, del
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje, y al no haberse producido conciliacidn,
se fijé el procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se levanté acta,
dandose por notificada personalmente a la parte asistente.

Que en el procedimiento fijado anteriormente, se estipulé un plazo de 10 dias
habiles para que ambas partes presentaran sus argumentos y pruebas en
relacion a la solicitud de nombres de dominio.

Que transcurrido el plazo indicado, sélo el segundo solicitante allegé al
proceso sus argumentos y documentos, lo cual consta en autos. Por ultimo, y
atendido el mérito de autos, a fs. 82, se citd a las partes para oir sentencia.

Y ademas teniendo presente:

1°. Que a fojas 22, con fecha 11 de Enero de 2010, don Alfredo Montaner
Lewin, abogado, en representacién del segundo solicitante y demandante de
autos, interpone ante este Tribunal demanda de asignacién de nombre de
dominio, acompafiando para tal efecto sus argumentos y probanzas para
obtener en definitiva le sea asignado el dominio en disputa. Dichos
argumentos son, en sintesis:

Que su mandante, LABORATORIO ARENSBURG S.A.I.C., o simplemente
ARENS, fundada en el afio 1917 como una drogueria y productora de aceites
esenciales, concentré6 su gama de productos en el area de la cosmética,
realizando importantes avances e innovaciones y entregando a sus clientes los
mas nuevos Yy revolucionarios productos, consolidando de esta forma su
liderazgo en la materia; asi se convirtié en el mayor productor de cosméticos
del pais, lo que se ha visto reflejado en su alta participacién en el mercado
nacional. Del gran éxito de sus marcas comerciales, el Laboratorio pasé a
formar parte de la compania multinacional WELLA, luego de lo cual tuvo un
significativo aumento no so6lo de sus ventas, sino que también del
reconocimiento de los usuarios hacia sus productos.

El principal objetivo de LABORATORIO ARENSBURG S.A.I.C. es la
produccion y comercializacion de productos cosméticos de alta calidad,
orientados al mercado masivo pero manteniendo siempre con sus clientes un
trato cordial y cercano, que es lo que le ha permitido una realimentacién
necesaria y positiva. Asi, ha logrado desarrollar una amplia gama de productos
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que se ofrecen en el mercado bajo las marcas comerciales JAGUAR, LECHUGA,
HAZARD, LA FLOR y ARENS, para distinguir cosméticos, lapiz labial, crema
rejuvenecedora Q10, pétalos desmaquilladores y aguas de colonia entre otros.

En la actualidad, LABORATORIO ARENSBURG S.A.I.C. se ha

posicionado como una de las empresas de mayor experiencia en el mercado
nacional, con una trayectoria de mas de 80 afios, desarrollando una estrategia
de marketing innovadora que le ha significado un amplio reconocimiento por
parte de los clientes asi como de los usuarios de la red global Internet, los que
conocen y asocian sus marcas y productos a LABORATORIO ARENSBURG
S.A.L.C.
Asi pues, ha desarrollado, producido y comercializado fragancias en su afan
por entregar a sus clientas productos de alta calidad y que satisfagan sus
necesidades a precios asequibles. ARENS ha puesto gran dedicaciéon en estos
perfumes, entre ellos, LA FLOR

En efecto, su mandante ofrece en el mercado y a través de Internet,
un producto que se denomina precisamente por esta expresion y es asi
reconocido por los consumidores y usuarios de la Web.

Sumado a lo anterior, la solicitante cuenta con marcas comerciales
como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y
proteger sus inversiones, las cuales se encuentran debidamente registradas
ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ("INAPI").

Entre ellas se encuentra la marca comercial, precisamente para
expresion “LA FLOR”, (idéntica al nombre de dominio disputado)

> Registro N° 866.459, LA FLOR denominativa, para distinguir productos

en clase 3.

Este registro es una poderosa muestra del mejor derecho que le asiste
respecto del nombre de dominio en disputa “LAFLOR.CL”, ya que es idéntico a
la marca de su mandante.

Cabe sefialar que la expresion “LA_FLOR” corresponde a una marca
creada, difundida y utilizada profusamente por su mandante a nivel nacional,
por lo que su uso por parte de un tercero le causara un grave perjuicio.

Luego sefiala que hay una asociacién entre marcas y nombres de
dominio. Es reconocida y ldgica la actitud de los usuarios de Internet de
ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares. En este caso, un
usuario asociara inmediatamente el nombre de dominio LAFLOR.CL a un sitio
de Internet con informacion relativa al producto del mismo nombre que su
mandante produce y ofrece en el mercado.

El dominio en disputa coincide con la difundida marca LA FLOR con la
que su mandante distingue una de sus mas vendidas fragancias. Esta
identidad entre marca y dominio implica necesariamente un germen de
confusidn entre los usuarios de Internet y sus indeseables efectos.

Adiciona luego que hay una vinculaciéon entre el nombre de dominio
solicitado “laflor.cl” y su representada. El demandado se limitd a solicitar como
nombre de dominio la marca de su mandante sin agregar ningin elemento
que permita diferenciarlos, de modo que sin lugar a dudas, crearda confusién
entre los consumidores y usuarios de la Web.

Es importante precisar que la expresion “"LAFLOR” es reconocida y
asociada a su mandante a través de sus marcas, las cuales se utilizan
profusamente en Internet y en el mercado real. En efecto, la fragancia “"LA
FLOR"”, es reconocida por los usuarios de Internet (y consumidores en
general) como un producto de gran calidad y prestigio en el mercado, y que
goza de fama y notoriedad gracias al esfuerzo de marketing e inversiones
realizadas por LABORATORIO ARENSBURG S.A.I.C.

Sostiene entonces, que los usuarios de Internet enfrentados al dominio
“LAFLOR.CL” pensaran con toda logica y razén que éste contiene informacion
relativa al producto de su mandante.

Para reforzar lo anterior, efectla la siguiente comparacion, la cual
grafica claramente la confusiéon que se producird en los consumidores. La
comparacioén es elocuente

« LAFLOR (marca comercial de su mandante)
« LAFLOR .CL (nombre de dominio en disputa)
« LA FLOR (nombre del producto de su mandante)
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Como se observa, el demandado de autos se limité a solicitar como
nombre de dominio una marca comercial de su mandante, sin agregar ninguna
expresion que permita distinguirlos. Sostenemos, fundados en la fama y gran
reconocimiento en Internet de los productos de ARENS, especificamente de la
fragancia LA _FLOR, que este dominio sera asociado a LABORATORIO
ARENSBURG y no al primer solicitante.

Asimismo, se debe considerar que conforme a las reglas de la ldgica,
los usuarios de Internet al enfrentarse al dominio LAFLOR.CL, concluiran que
éste corresponde a su mandante o bien que cuenta con la autorizacion de
LABORATORIO ARENSBURG para su uso, cuestiéon que no ocurre en la especie,
lo que evidentemente causara un grave perjuicio a su representada.

En cuanto a los antecedentes de derecho, sefiala que tanto la doctrina
nacional como la extranjera han considerado que existe una estrecha relacion
entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, por lo que la
resolucién de los conflictos por asignacion de nombres de dominio debe tomar
en cuenta esta situacidon, especialmente la titularidad de los registros
marcarios para el signo pedido como nombre de dominio. En este sentido,
hace presente diversos CRITERIOS APLICABLES para la resolucién de los
conflictos de asignacion de nombres de dominio, entre otros,

A) el Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su
relacion con los nombres de dominio, ya que se ha efectuado una inmediata y
légica relacion entre los nombres de dominio y las marcas comerciales.

Su mandante es duefio de la marca “LA FLOR”, idéntica al
nombre de dominio en disputa. Esta marca, efectivamente se utiliza en el
mercado y por ella su mandante es ampliamente reconocido, asi, resulta
evidente que el nombre de dominio en conflicto es de gran interés para su
mandante, toda vez que la expresion "LA FLOR” corresponde exactamente a
su marca comercial, lo que sin lugar a dudas inducird a error a los usuarios y
consumidores, quienes validamente pensaran que se trata de un dominio con
contenido relativo al conocidos producto LA FLOR. Este Criterio se encuentra
respaldado por la normativa de la ICANN, de la OMPI y también recogido por
NIC - CHILE, en sus articulos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile.

B) Criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legitimo:
La expresion “LA FLOR” corresponde a uno de los reconocidos productos que
comercializa a nivel nacional y es el resultado de los esfuerzos y grandes
inversiones realizadas por LABORATORIO ARENSBURG en orden a posicionar
sus marcas entre las de mayor calidad y reconocimiento en su rubro. Por ello,
los usuarios de Internet ya identifican y asocian dicha expresién con su
representada, la cual reiteramos, es idéntica al dominio en disputa.

C) Criterio de la creacién intelectual del signo pedido, puesto
que ha sido la legitima creadora del signo “LA_FLOR"” para distinguir en el
mercado sus reconocidos productos.

Esta teoria postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la
parte que le ha conferido fama, notoriedad y prestigio. En este sentido, las
marcas notorias, esto es, las reconocidas por la mayoria de la poblacién en un
lugar determinado, son objeto de una especial proteccion, la que se amplia
mas alla de los productos o servicios cubiertos por la misma marca.

E) Criterio de la Identidad.
El criterio de la identidad establece que correspondera asignar el
nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u
otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo.

F) Uso efectivo en Internet del signo “LA FLOR"

Otro elemento a considerar es que la expresion “LA FLOR”,
efectivamente se usa en Internet para identificar la fragancia del mismo
nombre que fabrica y vende mi mandante.

En efecto, al ingresar al  sitio
WWWw.issuu.com/juancaquisane/docs/desarrollo-catalogo, se podrad apreciar
que éste contiene abundante informacion respecto a los catalogos y productos
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de su mandante, entre los cuales se destaca el perfume LA FLOR, lo que da
cuenta del nivel de fama, notoriedad y reconocimiento que estos poseen bajo
signo LA FLOR:

G) Convenio de Paris.

El Convenio de Paris, promulgado en Chile mediante el Decreto N° 425
del Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial con
fecha 30 de septiembre de 1991, en su articulo 6 Bis reconoce la proteccion
que ha de otorgarse a las marcas notoriamente conocidas, como lo es
precisamente el caso de la marca "LA FLOR"” de su mandante.

23, En la misma presentacion, el segundo solicitante adjunta al proceso los
siguientes documentos, no objetados por la parte contraria:

1. Copias simples de los certificados de registro marcario individualizados
en el N° 3 de esta presentacion.

2. Impresion del sitio Web www.arensburg.cl, sitio oficial de mi mandante
en el cual aparece abundante informacion acerca su historia, actividades
comerciales y de la gran gama de productos promocionados por mi
representado en nuestro pais.

3. Copia del sitio Web www.mercantil.com, en el cual aparece un breve
perfil comercial de mi mandante, mencionando sus marcas mas
importantes entre las cuales se encuentra LA FLOR.

4. Set de impresiones de catalogos publicados por diversos supermercados
y puntos de venta de los productos de mi mandante, entre ellos LA
FLOR.

5. Impresion del sitio Web www.issuu.com/juancaquisane/docs/desarrollo-
catalogo, en el que aparece un catalogo comercial de los productos de mi
mandante, destacando su reconocido producto LA FLOR, dando cuenta
de su presencia efectiva en Internet y el mercado.

6. Impresion del sitio Web www.emol.com, en el cual se publicé la noticia
titulada “Una empresa cosmética chilena, con calidad internacional
certificada”, en la cual se hace referencia a la certificacién que recibiéo mi
mandante, dando cuenta de su calidad y prestigio en el mercado
nacional.

7. Copia de sentencia arbitral recaida sobre el nombre de dominio
www.vifiasdelmaipo.cl.

8. Copia de sentencia arbitral recaida sobre el nombre de dominio
promain.cl

3°, Que a fojas 82, y conforme al mérito del proceso, este Tribunal cita a las
partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, de acuerdo al mérito de los antecedentes expresados y
hechos llegar a este Tribunal Arbitral, el conflicto de autos se centra en
determinar cudl de las dos partes en conflicto posee el mejor derecho, en
cuanto a la asignacion del nombre de dominio en disputa, laflor.cl

SEGUNDO: Que PABLO DANIEL FUENTES SILVA, es el primer solicitante del
dominio en disputa, motivo por el cual es amparado por el principio existente
en la materia, conocido como “first come, first served”, o Principio del primer
solicitante, el cual nos sefiala que en caso de no poder probarse un mejor
derecho por parte de la contraria, el nombre de dominio debe asignarse a
quien primero solicitd su inscripcion. Este principio debe considerarse como
principio de Ultima ratio, debido a que su utilizacion es procedente sélo cuando
no existan antecedentes de hecho o de derecho que permitan justificar la
asignacion del nombre de dominio a otro solicitante.
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TERCERO: Que como segundo solicitante y demandante de autos aparece el
LABORATORIO ARENSBURG S.A.I.C., quien para acreditar un mejor derecho
sobre el nombre de dominio en disputa, sefiala ser una destacada y
posicionada empresa titular de la marca comercial La Flor. Dicha empresa
utiliza la marca comercial La Flor -entre otros- para distinguir cosméticos, lapiz
labial, crema rejuvenecedora Q10, pétalos desmaquilladores y aguas de
colonia, los que comercializa profusamente.

Asi entonces, de lograr la parte contraria del nombre de dominio en dispuesta,
se produciria lesidon a los derechos que amparan dicha marca comercial, como
asimismo en internet se produce riesgo de error y confusion entre sus
productos, y los de la primera solicitante quienes, estiman, no posee ningun
argumento o elemento suficientes en torno al nombre de dominio disputado.

CUARTO: Que este Tribunal efectivamente establece que el segundo
solicitante posee un interés legitimo en torno al nombre de dominio disputado,
esto es, laflor.cl, teniendo en consideracién especial que dicho solicitante
posee registrada dicha denominacion como marca en Chile desde el afio 2009,
lo cual le hace merecedor de proteccion en relacién a dicha denominacién. Es
esta parte la que si ha acreditado oportunamente ser titular de derechos
marcarios preexistentes sobre un signo que coincide plenamente en lo esencial
con el referido nombre de dominio en disputa. Sin embargo, se hace presente
gue en el ambito marcario, conforme al principio de especialidad marcaria, es
posible la coexistencia pacifica de distintos actores comerciales que registren
sus productos y servicios bajo una misma denominacién, en distintos
clasificadores del registro marcario, con lo cual la proteccion que se pretende
impetrar, no es de modo alguno una proteccién erga omnes, sino que se
encuentra limitada por lo expresado anteriormente, salvo cuando se trate de
una marca famosa y notoria; sin embargo, es un elemento a considerar para
la resolucién del presente conflicto.

QUINTO: Que el Tribunal estima que la primera solicitante -como ya lo ha
sefalado-, no posee otros elementos de conviccion que los indicados
precedentemente por el segundo solicitante, toda vez que el primero no se ha
apersonado en el presente litigio, actitud que ha quedado demostrada al no
concurrir a la audiencia de conciliacién, y ademas en el hecho que no presentd
al proceso probanza alguna que permitiese informar a este Tribunal sobre los
alcances de sus pretensiones en torno al nombre de dominio solicitado, motivo
por el cual sélo obra en su defensa, el principio denominado “first come, first
served”, ampliamente discutido y aceptado en doctrina, principio que como ya
se ha sefalado previamente, es de Gltima ratio.

SEXTO: Que entonces, el principio “first come, first served”, debera ceder
ante el peso de los antecedentes aportados al proceso por el segundo
solicitante, toda vez que son antecedentes que obran a favor del demandante
y que hacen concluir a este Tribunal que es él y no otro quien posee un mejor
derecho sobre la expresion “laflor” ya que su elemento central, es decir los
términos “la flor” ha sido utilizado profusamente por el segundo solicitante
para ofertar sus productos y servicios a nivel nacional, por lo cual reviste un
caracter suficiente para solicitar la protecciéon que no emana sélo del derecho
marcario, sino también del espiritu de las normas y preceptos que rigen este
tipo de conflictos relativos a nombres de dominio y que se han sefalado
previamente en la parte considerativa. Asi pues, a juicio de este sentenciador
el principal criterio de decision, es el que podemos denominar “criterio de la
identidad”, conforme al cual debe preferirse la pretension de aquella parte
cuyo derecho sea graficamente idéntico al SLD del dominio litigioso, y si
ninguno de los derechos de las partes presenta dicha identidad, a la parte
cuyo derecho presente mayor similitud o vinculacion légica con el referido
SLD. En la especie, la marca “La Flor” invocada por el segundo solicitante es
idéntica al SLD “laflor” del nombre de dominio litigioso. A este respecto, en
consecuencia, la prudencia y equidad aconsejan dar preferencia a la
pretensidon del segundo solicitante.

SEPTIMO: Que, a mayor abundamiento, este juez arbitro debe ajustar su
actuar a la calidad de Arbitrador, en cuanto debe resolver en el sentido que la
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prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes, por
las que se rige este procedimiento. Que justamente sobre la base de estos
principios es que este juez arbitro ha valorado todos y cada uno de los
antecedentes hechos valer por el segundo solicitante para hacer valer sus
pretensiones, credndose la conviccion de que es a él a quien le corresponde
un mejor derecho sobre el dominio en disputa, y por ende, a quién debe
asignarsele el nombre de dominio laflor.cl, conviccion que no se basa
solamente del criterio marcario aludido, sino que del examen de todas las
argumentaciones y probanzas hechas valer en el presente juicio.

OCTAVO: Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la asignacién
del nombre de dominio laflor.cl al segundo solicitante no vulnera derechos de
ninguna especie; y que tanto la buena fe, su interés legitimo, su marca
comercial y su presencia comercial, como su trayectoria y posicionamientos
comerciales consolidados e indiscutidos, son elementos que avalan su
pretensién y que este Tribunal sin embargo, hace expresa consideracién en el
sentido de que se mantienen a salvo en relaciéon al particular, las demas
facultades que al primer solicitante o incluso a terceros en derecho
correspondan.

NOVENO: Por estos fundamentos, y ademas lo dispuesto en los articulos 636
y siguientes del Cédigo de Procedimiento Civil, y en el art. 8°, Anexo 1°, del
Procedimiento de Mediacién y Arbitraje de la Reglamentacion para el
Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme a los
principios de mejor derecho o legitimacion, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

Acoger la demanda interpuesta, y por consiguiente asignar el nombre de
dominio laflor.cl al segundo solicitante, esto es, LABORATORIOS
ARENSBURG S.A.I.C.

Notifiquese la presente resolucién a las partes via carta certificada y ademas
por correo electrénico, con firma digital, y por esta ultima via, a Nic Chile.

Remitase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat
Abogado

Juez Arbitro

Nic Chile.

Autorizé don Pedro Sada Azar, Notario Titular
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