Fallo arbitral por dominio “makkro.cl”

ARTURO ESTEBAN QUEVEDO FERNANDEZ
_V_
ORKAM SOUTH AMERICA TRAMARK A.G.

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval Lépez

En Santiago, a 02 de Abril de 2007
Vistos:

PRIMERO: Que por oficio OF06722 de 18 de Octubre de 2006, el cual
rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designacién como
Arbitro en el conflicto trabado por la inscripcién del nombre de dominio

makkro.cl

SEGUNDO: Que consta del mismo oficio, en hojas anexas, que son
partes en dicho conflicto don ARTURO ESTEBAN QUEVEDO FERNANDEZ,
por si mismo, domiciliado en calle Antonia Lopez de Bello 357, comuna
de Recoleta, Santiago, quien tiene la calidad de primer solicitante del
nombre de dominio “makkro.cl”, el cual pidi6 a su favor el dia 17 de
Junio de 2006, a las 16:10:42 horas GMT y ORKAM SOUTH AMERICA
TRADEMARK AG., representada por dofia Viviana Ticona Weise de
Alessandri y Compaifiia, ambos domiciliados para estos efectos en calle
El Regidor 66, piso 9, comuna de Las Condes, Santiago, quien tiene la

calidad de segundo solicitante del mismo nombre de dominio



“makkro.cl”, el cual pidi6 a su favor el dia 12 de Julio de 2006, a las

13:38:32 horas GMT.

TERCERO: Que por resolucion de fecha 23 de Octubre de 2006, la cual
rola a fojas 4 de autos, el suscrito acepté el cargo y juré desempenarlo
fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una
audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el dia 31 de
Octubre de 2006, a las 14:30 horas.

CUARTO: Que la resolucion y la citacion referidas precedentemente
fueron notificadas por carta certificada a las partes, segun consta de los
comprobantes de envio por correo certificado que rolan a fojas 7 de

autos y a NIC Chile en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el dia 31 de Octubre de 2007, tuvo lugar el comparendo
decretado con la asistencia del segundo solicitante del nombre de
dominio “makkro.cl”, dofia Viviana Ticona Weise, en representacion de
ARKAM SOUTH AMERICA TRADEMARK AG., y en rebeldia del primer
solicitante don ARTURO ESTEBAN QUEVEDO FERNANDEZ, procediendo
el Arbitro a calificar la personeria de IA compareciente y la consignacion
decretada, estimando ambas bastantes, y acto seguido a acordar y fijar
las normas de procedimiento a las que se ceiiiria la controversia, todo
ello segun consta del acta levantada al efecto y que rola a fojas 9 de

autos.

SEXTO: Que por resolucién de fecha 31 de Octubre de 2006, se notifico

a las partes el comparendo y las resoluciones dictadas en él.

SEPTIMO: Que por escrito que rola a fojas 15, la parte de Orkam South
America Trademark AG., solicitd la asignacion del nombre de dominio
“makkro.cl” a su favor aduciendo las siguientes razones: que es titular
de la marca “makro” para distinguir productos de las clases 1, 3, 6, 8,
11, 16, 21, 29, 32, 34, 36, 39, 42, expresion que se encuentra



registrada bajo los numeros 645.213. 645.214, 645.298, 598.065 y
669.478, todas las anteriores del registro del Departamento de
Propiedad Industrial, las cuales han sido utilizadas, publicitadas y
posicionada por ella; que la marca Makro, se encuentra registrada en
diversos paises del mundo, como son, entre otros, Argentina, Brasil,
Colombia, Espafa, Peru, Hong Kong, Uruguay, Venezuela. Que, por lo
anterior resulta altamente perjudicial la inscripcion de un dominio que
representa una enorme semejanza con su marca “makro” y makkro”,
dado que, a juicio de la actora, no basta repetir una letra para otorgarle
novedad o distintividad a un signo. Que la marca makro se vincula a la
red Internet, pues posee registro en dominios internet en varios paises
del mundo, como por ejemplo: makro.es; makro.com.ve;
makro.com.co; makro.com.ar; makro.com.br; makro.be; makro.cz;
makro.pl; makro.gr; makro.pt, y, por tal motivo la actora tiene justo
temor de que todo el capital de posicionamiento que ha hecho del
concepto “makro” en el mundo real se pierda y diluya en el mundo
virtual con su equivalente “makkro.cl” en manos de un titular distinto de
ella; por cuanto el primer solicitante, de obtener el registro del nombre
de dominio a su favor, capitalizaria para si los beneficios de su registro
marcario y afectaria derechos de terceros; por cuanto ella, la actora, ha
hecho uso de la expresion “makro” y por cuanto el hecho de que un
tercero capitalice el potencial identificatorio de una marca pervierte los
fundamentos mismos del orden publico econédmico y no se condice con
la realidad actual de los reglamentos de administracion de nombres de
dominio ni menos con la abundante jurisprudencia que se ha recopilado
sobre el tema. Por tales motivos, y por cuanto la segunda solicitante
estima tener un mejor derecho al nombre de dominio “makkro.cl”,

solicita la asignacion del mismo a su nombre.



OCTAVO: Que por resoluciéon de fecha 17 de Noviembre de 2006,
notificada con la misma fecha, la cual rola a fojas 55 de autos, se tuvo
por presentada demanda de asignacion de nombre de dominio por la
parte de Orkam South Trademark AG., y se confirié traslado al primer
solicitante, don ARTURO ESTEBAN QUEVEDO FERNANDEZ, el cual fue

evacuado en rebeldia.

NOVENO: Que con fecha 20 de Diciembre de 2006, mediante resoluciéon
que rola a fojas 57 de autos, notificada con esa misma fecha, el Tribunal
recibi6 la causa a prueba, fijando como hechos substanciales y
pertinentes controvertidos los siguientes: “Derechos y/o interés de las
partes en el nombre “makkro.cl” y “utilizacion efectiva que las partes

han hecho del nombre “makkro”.

DECIMO: Que durante el término probatorio solo el segundo solicitante
rindi6 prueba documental, que rola a fojas 60 y siguientes, la cual

consiste en:

1. Fotocopia de Certificado de Registro de la marca “MAKRO” N©
645.213 para establecimientos comerciales de venta de
productos de toda clase, con exclusiéon de los articulos de la

clase 7.

2. Fotocopia de Certificado de Registro de la marca “Makro” N°
645.213 en las clases 3, 11, 21, 29, 30, 31y 32.

3. Fotocopia de Certificado de Registro de la marca “Makro” N°
598.065 en las clases 39 y 42.

4. Fotocopia de Certificado de Registro de la marca “Makro” N©

569.478 en la clase 42.

5. Fotocopia de Certificado de Registro de la marca N° 645.214
para establecimientos comerciales de compra y venta de toda

clase de productos.



6. Folleto publicitario de los supermercados Makro en Argentina.

7. Revista de circulacion argentina con catalogo de productos

comercializados por Makro, del afio 2006, 2005 y 2004.

8. Aviso publicitario en el diario Clarin de Argentina con fecha 1 de
octubre de 2006.

9. Aviso publicitario en el Diario La Voz del Interior (Cérdova) con

fecha 27 de agosto de 2006.

10. Catalogos de productos de Enero y Febrero del 2006 de

circulacién brasilera.

11. Folleto publicitario de circulacion Venezolana de Junio de
2005.

12. Folleto publicitario de circulacion Colombiana de Abril de

2006.

DECIMO PRIMERO: Que por resolucion de 03 de enero de 2007, que
rola a fojas 74, se proveyO traslado a la parte contraria de los

documentos acompafados por la demandante.

DECIMO SEGUNDO: Que por resolucion de fecha 25 de Enero de 2007,
notificada a las partes ese mismo dia, la cual rola a fojas 75 de autos, se
fij6 un plazo de cinco dias para hacer observaciones a la prueba rendida
y en general sobre el arbitraje, sin que se formularan dichas

observaciones, por lo que el tribunal procede a dictar sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los dichos de la actora contenidos en su demanda, en el
sentido de que posee y es titular de la marca inscrita “MAKRO”, para
distinguir productos de las clases 1, 3, 6, 8, 11, 16, 21, 29, 32, 34, 36,

39, 42, expresiOn que se encuentra registrada bajo los numeros



645.213. 645.214, 645.298, 598.065 y 669.478, todas las anteriores del
registro del Departamento de Propiedad Industrial, dichos que no han
sido controvertidos, permiten considerar razonablemente que la
segunda solicitante, ORKAM SOUTH AMERICA TRADEMARK AG., tiene

derechos marcarios a su favor sobre el nombre “makkro”.

SEGUNDO: Que, recibida la causa a prueba, sélo la parte de ORKAM
SOUTH AMERICA TRADEMARK AG., rindi6 probanzas adicionales sobre
sus derechos marcarios y sobre sus intereses relativos al nombre
“makkro”, y, ademas, rindi6 abundante y calificada prueba sobre la
utilizacion efectiva que ha hecho del mismo mediante documentos que

no fueron objetados dentro de plazo de citacion.

TERCERO: Que, con el mismo raciocinio anterior, puede considerarse
que el primer solicitante, don ARTURO ESTEBAN QUEVEDO FERNANDEZ,
con domicilio en Antonia Lépez de Bello 357, comuna de Recoleta,
Santiago, tiene la calidad de particular, puesto que ello no ha sido
controvertido en autos y que, ademas, no ha acreditado tener mejor
derecho a su favor sobre el nombre “makkro.cl”; ni ha concurrido a las
diversas etapas de este proceso, mas aun dada la naturaleza de este
Tribunal y de acuerdo a lo previsto en el Reglamento NIC — Chile, de no

requerir el patrocinio de un abogado.

CUARTO: Que en consecuencia de lo anterior, resultaba esencial a este
sentenciador que el primer solicitante acreditara su mejor derecho por
los medios de prueba pertinentes, lo que en el hecho no ocurrié, como
tampoco objetd la documentacion aportada como medios de prueba de

su parte contraria.

QUINTO: En consecuencia, cabe a este sentenciador dilucidar si los

derechos marcarios del segundo solicitante sobre el nombre “makkro”



constituyen por si mismos un mejor derecho al nombre de dominio

“makkro.cl”.

SEXTO: Para resolver lo anterior, el sentenciador tiene presente el
principio resumido en la expresion inglesa “First come, first served”, el
cual significa que el derecho al nombre de dominio por parte del primer
solicitante debe prevalecer. Con todo, en el caso sub lite, no
corresponde darle aplicacion, enfrente a los derechos marcarios
acreditados por el segundo solicitante, tanto en Chile y en como en
varios paises del mundo, donde explota una cadena de establecimientos
y servicios identificados con la marca makro, la cual resultaria diluida si
el nombre de dominio “makkro.cl” se asigna al primer solicitante vy,
ademas, porque en la red Internet se le ha asignado, en otros paises, el
nombre de dominio makro, por lo que el segundo solicitante tiene un
interés legitimo sobre el nombre que describe el objeto de su actividad

comercial.

SEPTIMO: Adicionalmente, le parece a este sentenciador que la
inscripcion del nombre de dominio “makkro.cl” por parte del primer
solicitante constituye una amenaza a los derechos del segundo
solicitante sobre dicho nombre, adn cuando su solicitud de inscripcidon no

la haya formulado de manera abusiva o de mala fe,

Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos 3 y siguientes del anexo

1, sobre procedimiento Mediacion y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio”’makro.cl” al segundo
solicitante, esto es, a ORKAM SOUTH AMERICA TRADEMARK AG.



SEGUNDO: Que no se condena en costas al primer solicitante.

Notifiquese por carta certificada a las partes y a la Secretaria de NIC
Chile; firmese la presente resolucion por el Arbitro, su actuario y dos
testigos. Remitase el expediente a NIC Chile, una vez vencido el plazo

de eventuales recursos.

Ricardo Sandoval Lépez Gonzalo Angeli Gutiérrez
Juez Arbitro Actuario
llicha Maureira Duarte Pablo Sallés Ubilla
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