Ref. sentencia conflicto lamartinasador.cl

Partes: JOHNSON & CHOUPAY PRODUCCIONES LIMITADA
SPRINGS SOUTH AMERICA TEXTILES LTDA. Rep. por Silva & Cia.

Santiago, veintidds de septiembre de dos mil diez,
Vistos:

1.- Oficio OF12713, de fecha 19 de Julio de 2010, de fojas 1, de Nic Chile relativo al conflicto por
asignacion del nombre de dominio lamartinasador.cl, suscitado entre JOHNSON & CHOUPAY
PRODUCCIONES LIMITADA, RUT: 76.029.725-9, representado por don Eduardo Herrera, domiciliado en 4
norte 566, Vifia del Mar, Vifia del Mar y SPRINGS SOUTH AMERICA TEXTILES LTDA., RUT: 77.132.070-8,
representada por el Departamento de Dominios de Silva & Cia., domiciliado en Hendaya No 60, Piso 4
Las Condes — Chile.

2.- Aceptacion del arbitraje, juramento de rigor y citacion a una audiencia de conciliacion y/o fijacion del
procedimiento arbitral de fojas 5 y su notificacién de fojas 4 vta. y 5.

3.- Acta de realizacién de audiencia decretada en autos de fojas 10, realizada con la sola comparecencia
del representante del segundo solicitante, quien acredita la representacidon que inviste en ese acto.
Siendo imposible el llamado a conciliacién, se fij6 derechamente el procedimiento arbitral, lo cual fue
notificado personalmente al presente y por correo electrénico al ausente como consta a fojas 11.

4.- Escrito de alegaciones de mejor derecho del segundo solicitante de fojas 12, por el que solicita le sea
asignado el dominio en disputa con expresa condena en costas a la parte demandada en base a las
siguientes argumentaciones de Hecho y de Derecho. Sostiene que el conflicto de autos se produjo al
registrar ambas partes el dominio, cada una en su oportunidad, sin que prosperara algun acuerdo,
conforme a las pautas del Reglamento para la administracién de nombres de dominio .cl.

Agrega que Internet en su regulacidn y evolucidn ha resultado incierta y erratica, constituyendo un gran
desafio para los legisladores y jueces el intentar armonizar esta nueva realidad con los principios
generales del derecho. Sostiene que dentro de esta evolucién legal, uno de los principios fundamentales
del derecho econdémico dice relacidn con el hecho de que a los actores comerciales les asiste el derecho
a “capitalizar” su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas,
creativas y emprendedoras, cuya proteccion legal en definitiva se traduce en una proteccién del bien
comun. Estima que este principio emana de la conviccion de que Internet no puede, de un dia para otro,
so pretexto de deficiencias en la concepcidn y regulacion de dicha realidad, quebrar o negar principios
esenciales del actuar econdmico humano, como es caso de que la iniciativa y esfuerzo de la personas en
la produccidn de un bien o servicio que beneficia a la comunidad deben ser amparados.

Solicita que el caso de autos no se evalle en base al principio “First Come First Served”, por considerarla
superada, sino a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho".

En cuanto a los derechos que asisten a su representado, sostiene que esa parte es titular de un registro
marcario que consiste en la palabra MARTINA, protegida desde el afio 2003 y que el dominio solicitado
estd compuesto por esta marca, sobre el cual tiene un derecho de propiedad con los atributos de
exclusividad, absoluto, perpetuidad y erga omnes, anterior a la solicitud de nombre de dominio del
primer solicitante. Estima que esta situacién resulta dafiina para el mercado, y atenta derechamente
contra estos derechos adquiridos, dejando en evidencia que el primer solicitante no respetd el art 14 del



reglamento Nic que exige que los solicitantes de los nombres de dominios no atenten contra los
derechos validamente adquiridos, conducta que estima perniciosa.

Agrega que el concepto MARTINA se identifica inequivocamente con su mandante, por lo que la sola
confundibilidad de conceptos es antecedente suficiente como para que el dominio en cuestidn le sea
asignado. En apoyo de esta argumentacion invoca los articulos 14 y 22 del reglamento NIC CHILE.

Estima que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresién identificatoria cuasi-
idéntica a las marcas, dominios y razén social de su representada, como eventualmente podria ocurrir,
que identifique servicios que no correspondan a ella, indudablemente empezard a generar un
debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a estos signos. Esta situacion ademas de ser
injusta resulta contraria a derecho pues afectaria su derecho de propiedad sobre su imagen y signos, y
respecto de los cuales posee proteccién de rango legal y constitucional.

Estima que ello se traduciria en un importante atentado a la "identidad comercial", un concepto que es
reconocido como uno de los activos mas importantes de la empresa y que amerita por tanto, la mdxima
proteccion juridica.

Sostiene luego que de acuerdo al orden publico econdmico, los consumidores deben poder distinguir
adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el mercado,
hecho que claramente se veria afectado en caso de concederse el dominio de autos a la contraria.
Concluye que el improbable otorgamiento a la contraria del dominio en cuestién generara todo tipo de
confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios
que pretenda distinguir el primer solicitante con el concepto LAMARTINASADOR.CL, dado que los
consumidores la identificaran, casi de manera automatica con su mandante. Asimismo sostiene que
todo este capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y
profesional, se perderia, se diluiria y daria pie a confusiones. Conforme a lo anterior, estimamos que
nuestra contraparte no posee un derecho equivalente al nuestro. Finaliza sosteniendo que en suma,
buena fe, interés legitimo y marca, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales
consolidados son elementos que perfilan a esa parte como titular de "un mejor derecho" para optar al
dominio en cuestion.

5.- Que esta misma parte, a fojas 22, solicita que se tenga presente que la marca acreditada por su
representado goza de proteccion de acuerdo al articulo 19 N° 24 y 25 de la Constitucidn Politica de la
Republica. Adicionalmente sefiala que la UDRP considera la titularidad marcaria como un argumento a la
hora de decidir sobre la asignacion de un nombre de dominio y este criterio ha sido recogido en el
Reglamento de Nic Chile. Adicionalmente sostiene que el estado de inactividad de la contraria
demuestra a todas luces su falta de interés en el dominio que se disputa en autos.

6.- Que esta parte, para acreditar su mejor derecho rindié prueba documental consistente en copia de
certificado emitido por el sitio web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la marca
registrada MARTINA registro N2 669775, de fojas 19.

7.- Que a fojas 23 se citd a las partes a oir sentencia, constando la notificacion de esta resolucién a fojas
24,

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que la primera solicitante no ha comparecido en autos, pese a haber sido emplazada

conforme a las reglas establecidas en el Reglamento para la administracidn del Registro de Nombres de
Dominio .cl. Asimismo, no ha rendido pruebas ni objetado las rendidas por la contraria.



SEGUNDO: Que el conflicto de autos dice relacién con la definicion de cual de las partes tiene un mejor
derecho al nombre de dominio lamartinasador.cl. Al respecto, el segundo solicitante sostiene que su
mejor derecho se funda en la titularidad marcaria del registro 669775 de 29 de julio de 2003, sobre la
expresiéon Martina, para la clase 24, que protege signos para Tejidos y productos textiles no
comprendidos en otras clases; comprendiendo principalmente los tejidos y los cobertores, ropa de cama
y de mesa.

TERCERO: Que la proteccidn marcaria, si bien genera derechos exclusivos sobre los signos protegidos a
través de un registro marcario, tienen limitaciones, reguladas asimismo en la legislacion sobre
propiedad industrial. Es asi como las marcas protegen en base al principio de especialidad, conforme al
cual su alcance es relativo a la clase o clases en que especificamente haya recaido el registro y para el
territorio que comprenda ese mismo registro. En el caso de autos el segundo solicitante ha acreditado
proteccion marcaria para la clase 24, mientras la otra parte no ha acreditado derecho de ninguna
especie sobre las expresiones que contiene el nombre de dominio lamartinasador.cl.

CUARTO: Que realizadas busquedas en Internet por la expresion la Martina asador, se obtienen sélo
resultados relativos a la primera solicitante, relativos a publicaciones de los servicios de alimentacidon
gue esta parte presta, que se corresponden con la expresion “asador” agregado a la expresidn
“lamartina”, que si gozaria de diferencias especificas respecto de la marca del segundo solicitante, que
esta parte busca proteger con su oposicién al registro de nombres de dominio lamartinasador.cl. Sin
embargo no existen en autos antecedentes que permitan vincular a esta empresa con primer solicitante
de autos, no pudiendo por tanto atenderse a esta circunstancia.

QUINTO: Que si bien de acuerdo a las normas y principios de la prueba, el silencio de una de las partes
en juicio no puede ser considerado aceptacion de los argumentos de la contraria, debiendo en
consecuencia esta parte probar el mejor derecho que invoca, en el caso de autos la Unica parte que ha
probado tener derechos respecto de la expresion Martina incluida totalmente en el dominio es la
segunda solicitante.

SEXTO: Que los arbitros para la resolucién de conflictos por asignacion de nombres de dominio .cl deben
resolver los conflictos sometidos a su conocimiento de acuerdo a las reglas de los arbitros arbitradores,
debiendo asignar el dominio de acuerdo a lo que la prudencia y equidad le indiquen y de acuerdo a la
naturaleza especifica de cada tipo de conflictos. En el caso de autos, tratdndose de un conflicto por
asignacion de nombre de dominio habra de considerarse cual de las partes de autos tiene un mejor
derecho al nombre de dominio lamartinasador.cl, sin que existan antecedentes que permitan sostener
gue el primer solicitante tenga algun derecho al mismo, que permita equiparar las posiciones de las
partes, condicidn para la aplicacién del principio first come first served.

SEPTIMO: Que en consecuencia, en el caso de autos habra de acogerse la demanda arbitral del segundo
solicitante, consoliddndose en esta parte el dominio disputado en autos.

OCTAVO: Que en todo caso, estando ambos solicitantes de buena fe, habrd de resolverse que cada
parte pague sus costas.

Y Visto ademas lo dispuesto en el Reglamento para la Administracion del registro de nombres de
dominio .cl, se RESUELVE:



Asignese el nombre de dominio lamartinasador.cl al segundo solicitante, SPRINGS SOUTH AMERICA
TEXTILES LTDA., ya individualizada en autos.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese a las partes y a Nic Chile la presente sentencia conforme estd establecido en el
procedimiento arbitral. Hecho, ejecttese por Nic Chile la presente resolucién.

Resolvio:

Lorena Donoso A.
Arbitro

Carlos Reusser M.
Actuario

Sentencia dictada ante los testigos de actuacion

Cristian Carril Abarca Diego Sepulveda Salazar
C.l. 16.209.067-4 16.386.315-4
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Lorena DonosoA.
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