JANETT FUENTEALBA ROLLAT
Juez Arbitro NIC Chile

Santiago, 24 de Marzo de dos mil diez.

Juicio arbitral lamerced.cl
Rol 03-2010

VISTOS:

Que mediante oficio N°OF011744, de Nic Chile, con fecha 4 de Enero de 2010,
se designd a la suscrita como éarbitro para la resolucion del conflicto sobre el
referido nombre de dominio lamerced.cl

Que habiendo aceptado el cargo de arbitro y jurando desempeiiarlo fielmente, se
citd a las partes, mediante resoluciéon de fecha 5 de Enero de 2010, a una
audiencia de conciliacién y/o fijacién de procedimiento, a celebrarse el dia Martes
19 de Enero de 2010, a las 12.00 horas, en la sede del Tribunal, notificandoseles
la misma por carta certificada, lo cual consta en autos.

Que en la fecha y a la hora fijada se llevo a efecto la audiencia con la asistencia
de don Fernando Ponce Saez, habilitado de derecho, con delegacion de poder
del abogado don Jaime Silva Barros, del Estudio Silva & Cia., por el sequndo
solicitante, LAS MARIAS S.A.C.I.LF.A ., en rebeldia del primer solicitante don
JORGE MARIO GUTIERREZ MORALES, vy el arbitro que conoce el presente
conflicto.

Que conforme a lo dispuesto en el art. 8°inciso 4°, anexo 1, del Procedimiento
de Mediacién y Arbitraje, y al no haberse producido conciliacion, se fijo el
procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se levant6 acta, ddndose 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 allegd al proceso
sus argumentos y documentos, lo cual consta en autos. Luego, y en atencion a la
rebeldia del primer solicitante, a fs. 48 se cit6 a las partes para oir sentencia.

Y ademds teniendo presente:

1° Que a fojas 21, con fecha 2 de Marzo de 2010, don Rodrigo Le6n Urrutia,
abogado, en representacion de LAS MARIAS S.A.C.I.LF.A,, como segundo
solicitante y demandante de autos, interpone demanda arbitral de asignacion de
nombre de dominio, en la cual allega al proceso sus documentos Yy
argumentaciones, para obtener le sea asignado el nombre de dominio en disputa
a su representada.

2° Los argumentos antes sefialados, en sintesis, son los siguientes:
- marca comercial debidamente registrada en Chile
- que la identidad de la organizacién, por ley y por sentido comun debe ser
administrada por ella misma
- que de acuerdo al orden publico econémico, los consumidores deben
distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de sus productos y
servicios
- que la asignacion del nombre de dominio en disputa a la parte contraria
generard confusion y errores en el mercado respecto de la procedencia
de los productos y servicios
-y que el capital de trabajo y el posicionamiento de la empresa se diluiria al
otorgarsele el referido nombre de dominio al primer solicitante
Y que en cuanto a los argumentos de derecho, invoca el principio de la identidad
y la no aplicacion simplista del principio First come, first served, porque involucra
en el caso de autos, una profunda injusticia y daria una mala sefal a los actores
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econdémicos.

3°. Que a fs. 47 vta. de autos consta el certificado en el cual se consigna que el
primer solicitante no evacuo el traslado de fs. 47, de fecha 4 de Marzo 2010.

4° Que, a fojas 48, con fecha 18 de Marzo de 2010, y en atencion al mérito de
los antecedentes, 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 cual
de las dos partes en conflicto posee el mejor derecho, en cuanto a la asignacion
del nombre de dominio en disputa, lamerced.cl

SEGUNDO: Que don JORGE MARIO GUTIERREZ MORALES, 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 solicité su inscripcidn. Este principio debe considerarse como principio de
dltima ratio, debido a que su utilizacion es procedente sélo cuando no existan
antecedentes de hecho o de derecho que permitan justificar la asignacién del
nombre de dominio a otro solicitante. Este principio en el caso de autos, y por
expreso desistimiento del mismo solicitante, cede y queda sin efecto para la
resolucion de la litis.

TERCERO: Que como segundo solicitante y demandante de autos se encuentra
LAS MARIAS S.A.C.I.LF.A., quien para los efectos de acreditar un mejor derecho
sobre el nombre de dominio en disputa sefala ser una destacada y posicionada
empresa titular de la marca comercial LA MERCED. Dicha empresa utiliza la
marca comercial LA MERCED, para promocionar sus productos de yerba mate,
la que es producida en el Establecimiento Las Marias, a partir de lotes
seleccionados que se destacan por sobre los demés. Su tipo de molienda es
artesanal y es realizada con el talento de verdaderos especialistas en yerba. La
empresa asimismo, se dedica a la elaboracion de la misma, que contempla el
cultivo, cosecha, secado, estacionado, molino, envasado y catado. Asi entonces,
se produce lesién a los derechos que amparan dicha marca comercial, como
asimismo en internet se produce riesgo de error y confusion entre sus productos,
y los del primer solicitante quienes, estiman, no posee argumentos 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,
lamerced.cl, teniendo en consideracion especial que dicho solicitante posee
registrada dicha denominacién como marca en Chile desde el afio 2004, lo cual
le hace merecedor de proteccion en relacion a dicha denominacion. Sin embargo,
se hace presente que en el &mbito 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
denominacion, en distintos clasificadores del registro marcario, con lo cual la
proteccion que se pretende impetrar, no es de modo alguno una proteccion 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 resolucion del presente conflicto.

QUINTO: Que este Tribunal estima que el primer solicitante -como ya lo ha
sefialado-, no posee otros elementos de conviccion que los sefialados
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 conciliacion, y ademas en el hecho que no present6 al
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proceso probanza alguna que permitiese informar a este Tribunal sobre los
alcances de sus pretensiones en torno al hombre de dominio solicitado, motivo
por el cual sélo obra en su defensa, tan solo el principio denominado “first come,
first served”, ampliamente discutido y aceptado en doctrina, principio que como
ya se ha sefalado previamente, es de Ultima 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, y
ademds como ya se ha sefalado, por el desistimiento expreso del primer
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 lamerced.cl ya que su elemento central, es decir el
término “La Merced” ha sido utilizado profusamente por el segundo solicitante
para ofertar sus productos y servicios a nivel nacional e internacional, por lo cual
reviste un caracter suficiente para solicitar la proteccién 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. 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 vinculacién légica con el referido SLD. En la
especie, la marca “La Merced” invocada por el segundo solicitante es idéntica al
SLD “lamerced” del nombre de dominio litigioso. A este respecto, en
consecuencia, la prudencia y equidad aconsejan dar preferencia a la pretension
del segundo solicitante.

SEPTIMO: Que, a mayor abundamiento, este juez &rbitro debe ajustar su actuar
a la calidad de Arbitrador, en cuanto debe resolver en el sentido que la 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
conviccién 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
lamerced.cl, conviccidén 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 lamerced.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 pretension y que este
Tribunal sin embargo, hace expresa consideracion en el sentido de que se
mantienen a salvo en relacion al particular, las demés 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 Cdodigo de Procedimiento Civil, y en el art. 85 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 lamerced.cl al segundo solicitante, el Establecimiento LAS MARIAS
S.A.C.I.LF.A., Rut 78.310.380-K
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Notifiquese la presente resolucion 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.

Autoriz6 don Pedro Sad4 Azar, Notario Titular de Santiago.
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