Foja 132

Santiago, a veintisiete de octubre del afio dos mil ocho

Vistos:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el nimero Quinto de las Bases de
Procedimiento de fojas 17 y 18 de autos y lo dispuesto por el articulo 170 del
Caodigo de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema,
sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose
citado a las partes a oir sentencia, se procede a dictar la siguiente sentencia
definitiva en litigio por asignacion del nombre de dominio “MELISA.CL".

l.- Parte Expositiva:

Que por Oficio de fecha 2 de junio de 2008, el Departamento de Ciencias de la
Computacion de la Universidad de Chile (NIC Chile), designé al suscrito Juez
Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripcion del nombre de
dominio “MELISA.CL”, surgido entre Comercial Rodrigo Alejandro Garcia
Whiting E.I.LR.L., empresa del giro de su nombre, representada por don Rodrigo
Alejandro Garcia Whiting, ingeniero comercial, ambos domiciliados en calle La
Castellana Norte N° 100, Depto. 55, comuna de Las Condes, Santiago y
Grendene S.A., domiciliada en Avenida Pimentel Gomes N° 214, Bairro
Expectativa em Sobral, Brasil, representada en estos autos arbitrales por el
Estudio Juridico Sargent & Krhan, quien comparece por medio de su abogado
don Matias Somarriva Labra, todos domiciliados en Avenida Andrés Bello N°
2711, Piso 19, comuna de la Condes, Santiago.

Que por resolucién de fecha 4 de junio de 2008 el suscrito aceptd el cargo y
juré desempeniarlo fielmente y en el menor tiempo posible y cité a las partes a
comparendo para fijar las bases del procedimiento arbitral, segun consta a
fojas 2 de autos, el que se efectud en la Oficina del Juez Arbitro el dia 16 de
junio de 2008, a las 16.00 horas, con la asistencia de don Rodrigo Ledn Urrutia,
abogado, domiciliado en calle Hendaya N° 60 Piso 4, Las Condes, quien
comparece en representacion de Comercial Rodrigo Alejandro Garcia Whiting
E.LR.L. y de don Eduardo Lobos Vajovic, abogado, en representaciéon de

Grendene S.A., ambos domiciliados en Avenida Andrés Bello N° 2711, Piso 19,



Las Condes, en la que establecieron de comun acuerdo las bases del
procedimiento arbitral a fojas 17 y 18 de autos.

Que las partes en litigio en la presente causa son Comercial Rodrigo Garcia
Whiting E.l.R.L., primer solicitante del nombre de dominio “MELISA.CL” y
Grendene S.A., segundo solicitante y demandante.

Que la parte demandante de autos Grendene S.A, funda su demanda de
oposicion a que se asigne en definitiva el registro del nombre de dominio
“MELISA.CL” a Comercial Rodrigo Garcia  Whiting E.LR.L.
e invoca los siguientes fundamentos:

1.- Antecedentes de Hecho: La parte demandante, en su escrito de demanda
de fojas 69 y siguientes, cita como antecedentes de hecho los que se pasan a
resumir:

Sefala que Grendene S.A., es una empresa fundada en el afio 1971 en Brasil,
y que inicialmente se dedicdé a la fabricacion de envases plasticos y que
posteriormente se dedico a la elaboracion de calzados, siendo actualmente uno
de las mayores fabricas en su pais de origen, y que ha desarrollado lineas de
calzados denominados “MELISSA”, con una data ya de 25 afios en el mercado
y que tiene presencia en el mercado chileno y a nivel internacional.

2.- Que es titular de varias marcas comerciales, dentro de las que se cuenta en
Chile con el signo mixto “MELISSA”, registro N° 713.553, para distinguir
productos de la clase 25 y que es titular de los nombres de dominio
“MELISSA.CL" y “MELISSALAZCANO.CL", en Chile y “MELISSA.COM.BR”, en
Brasil, y que el signo “MELISA.CL” es practicamente idéntico al solicitado en
estos autos.

3.- Que comercializa en Chile y en el extranjero un linea de calzado que se
conoce entre el publico por el término “MELISSA”, por lo que tiene registrada
en Chile su marca comercial “MELISSA” y los nombres de dominio, ya
indicados, siendo idénticas al dominio solicitado “MELISA.CL.”, por lo que la
posibilidad de confusibn que existiria para los usuarios de Internet es
simplemente evidente. Ademas, fonéticamente la marca y nombre de dominio

de la demandante es fonéticamente igual al dominio que se diputa.



Que cabe considerar, que la demandante exporta hace veinte afios sus mas de
500 modelos de calzados al extranjero, y que “MELISSA”, ha sido
promocionada por grandes estrellas del mundo del espectaculo, entra las que
se puede mencionar a Madonna, Claudia Schiffer, Xuxa, Vanesa Camargo,
Carolina Fal, Leticia Brédice, entre otras.

Que asimismo, la marca “MELISSA”, se encuentra registrada en Brasil, la
Comunidad Europea y en Estados Unidos de Norte América, la que califica de
famosa y notoria tanto en el mercado nacional e internacional.

Fundamentos de derecho invocados por la parte demandante:

1.- Sefnala la demandante que el nombre de dominio consiste en una direccion
electrénica o bien una denominacién por medio de la cual un usuario de
Internet es conocido y se identifica dentro de esta red. Que el concepto de
nombre de dominio lleva implicita la idea de poder identificar a cada usuario en
Internet.

2.- Cita que para resolver conflictos por asignacion de nombres de dominio
debe ser resuelta, entre otros, en atencion a los siguientes criterios:

A) La titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de
dominio y que la demandante es titular de la marca “MELISSA” en Chile. Que
existe una inmediata y logica relacion entre los nombres de dominio y las
marcas comerciales, ya que ambos tienen un rol fundamental como
identificadores del origen de los diversos bienes 0 servicios que se ofrecen en
el mercado y en Internet, buscando que los consumidores no caigan en errores
o confusion, facilitando asi el comercio. Que siendo titular en Chile y en el
extranjero de la marca comercial “MELISSA”, resulta evidente que el nombre
de dominio en conflicto es de gran interés para ella, ya que es una herramienta
para publicitar y promocionar su linea de calzado, identificada con la expresion
“MELISSA”.

Agrega que en la denominada Politica Uniforme de Resolucién de Conflictos de
Nombres de Dominio, del afio 2000, reconoce como aspecto fundamental para
la resolucion de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el

signo en cuestion, y que asi ha sido reconocido también en el Informe Final de



la Organizacion Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI), que establece que
en el procedimiento de revocacion de nombres de dominio se deben considerar
circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engafiosamente similar
a una marca comercial; y lo mismo en el articulo 22 del Reglamento de NIC
Chile, en cuanto establece entre sus causales, para revocar un nombre de
dominio, “que el nombre de dominio sea idéntico o engafiosamente similar a
una marca de productos o de servicios sobre la que tiene derechos el
reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido”.

B) Cita también la demandante el criterio de la creacion intelectual del signo
pedido, ya que ha sido ella quien creo la denominacion “MELISSA”, que aplica
0 usa para su linea de calzados, siendo un de sus activos mas importantes.

C) Invoca el criterio de la notoriedad del signo pedido, en virtud del cual debe
ser titular de un nombre de dominio, la parte que les ha conferido al mismo
fama, notoriedad y prestigio.

D) Cita también el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad
Industrial, en cuanto a que las marcas famosas y notorias, como el caso de
“MELISSA”, han de protegerse espacialmente por los paises signatarios del
Convenio de Paris, promulgado en Chile mediante Decreto Supremo N° 425 del
Ministerio de Relaciones Exteriores, de 1991, y cita al efecto el articulo 6 bis,
con la finalidad que no se cause dilucion del poder distintivo de su marca
comercial.

E) Cita finalmente la demandante una sentencia dictada en el juicio de
asignacion del nombre de dominio “MELISSA.CL”, de fecha 28 de diciembre
de 2007, por la Juez Arbitro de NIC Chile dofia Jacqueline Abarza T., en la que
reconocio que la marca comercial “MELISSA”, goza de notoriedad en su rubro,
la que le asigno el dominio “MELISSA.CL”, nombre de dominio que resulta ser
partidamente idéntico al dominio de autos.

Concluye su escrito de demanda solicitando que por los argumentos de hecho
y de derecho invocados, se le asigne el nombre de dominio en disputa.

Con fecha 1 de julio de 2008 el Tribunal tuvo por interpuesta demanda arbitral

por el nombre de dominio en disputa “MELISA.CL” de Grendene S.A.y confirid



traslado al demandado Comercial Rodrigo Alejandro Garcia Whiting E.l.R.L.,
por el termino de 10 dias héabiles para su contestacion y tuvo por agregados los
documentos probatorios acompafiados, con citacion, notificando la resolucién
respectiva a las partes por correo electrénico, con igual fecha.

Que la parte demandada Comercial Rodrigo Garcia Whiting E.l.R.L., a fojas 77
y siguientes con fecha 8 de julio de 2008, presentd escrito de contestacion de
demanda, la que fue proveida con igual fecha, se acompafaron los
documentos probatorios, con citacion, notificando dicha resolucién por correo
electronico a las partes, con igual fecha.

La parte demandada solicité el rechazo en definitiva la demanda presentada
por Grendene S.A. y que se le asigne el dominio “"MELISA.CL”, e invoco los
siguientes argumentos de hecho y de derecho:

1.- Sefala que el dominio de autos ha sido solicitado para comercializar
computadoras, accesorios informaticos y DVD, correspondiendo al nombre de
fantasia de la “E.l.LR.L.” solicitante. Que ha pedido también con este fin la
marca comercial “MELISA”, para distinguir servicios de la clase 35 vy
especificamente, servicios de venta y comercializacion de toda clase de
productos de la clase 9, al por mayor y/ o al detalle y servicios de importacion,
exportacion y representacion de toda clase de productos de la clase 9,
exclusivamente.

Que el rubro de la parte demandante manifiestamente se encuentra
desvinculado del que se ha descrito anteriormente.

Que la designacion “MELISA” ha sido inspirada en el nombre de una perra
domestica que tuvo don Rodrigo Garcia Whiting, constituyente de la “E.l.R.L.”
ya individualizada y solicitante de autos, y acompafo al efecto fotos e historial
veterinario de la perra “MELISA”, y argumenta que nadie puede alegar la
exclusividad sobre un nombre genérico, salvo que tenga igual marca registrada
y que afecte su cobertura.

2.- Que la parte demandada tiene la posicion de primer solicitante del dominio
en disputa y que ha pedido la asignacién del dominio de autos de buena fe, y

gue como se ha sefialado corresponde al nombre de fantasia de la solicitante,



la que ha iniciado sus actividades en el ambito de la venta de productos para
computacion y accesorios.

Afirma que la solicitud de autos no contraria el articulo 14 del Reglamento de
NIC Chile, el que sefala: “Sera de responsabilidad exclusiva del 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”.

Concluye solicitando que se le asigne el dominio en disputa, ya que buena fe,
interés legitimo, solicitud de marca “MELISA”, nombre comercial, existencia de
giro de negocios real y no relacionado con la parte demandante, la constituyen
como titular de “un mejor derecho” para ello.

Que con fecha 14 de julio de 2008, la parte demandante presentd escrito
objetando los documentos acomparniados al proceso por la parte demandada,
ya que no consta su autenticidad, veracidad y por no relacionarse a la materia
debatida en estos autos.

Que con fecha 15 de julio de 2008, el Tribunal tuvo por objetados los
documentos acompafados al escrito de contestacion de demanda, sin perjuicio
del merito probatorio que se les asigne en definitiva, notificando a las partes
mediante correo electronico, con igual fecha.

Que con fecha 23 de septiembre de 2008, el Tribunal arbitral dictdé resoluciéon
citando a las pares a oir sentencia definitiva, la que fue notificada con igual
fecha a las partes, mediante correo electronico.

Il.- Parte Considerativa:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento a la
sentencia:

Primero: Que la controversia que debe fallarse en este juicio arbitral de
inscripcion del nombre de dominio “MELISA.CL”, consiste en determinar a
quien de los litigantes corresponde su asignacion, esto es si al primer
solicitante Comercial Rodrigo Garcia Whiting E.I.R.L. o al segundo solicitante y
demandante Grendene S.A.

Segundo: Que la parte demandante Grendene S.A., empresa de Brasil,



fundada en el afio 1971, a efectos de fundamentar una mejor titularidad o
derecho para que se le asigne el nombre de dominio en disputa, ha citado y
acreditado en el proceso ser titular de la marca comercial * MELISSA”, que
tiene inscrita en Chile con el registro N° 713.553, para distinguir calzados para
hombres, mujeres y nifios, en la clase 25, en el Departamento de Propiedad
Industrial, dependiente de la Subsecretaria del Ministerio de Economia.
Ademas, agrega que su marca comercial es famosa y notoria, para distinguir
sus productos, tanto en Chile como en el extranjero, por o que merece un
amparo de conformidad con lo establecido en el articulo 6 bis del Convenio de
Paris, ya que de lo contrario se puede causar dilucion al poder identificatorio de
Su marca, y que si se asigna el dominio “MELISA.CL” al primer solicitante se
causara confusion en los usuarios de la red de Internet. Cita también que ha
obtenido una sentencia arbitral favorable, dictada con fecha 28 de diciembre de
2007, por la Juez Arbitro de Nic Chile, dofia Jacqueline Abarza T., que acogio
su demanda de oposicion al nombre de dominio “MELISSA.CL”, pedido en su
oportunidad por don Sergio Eduardo Navarro Valdivia, la que acompafd en
copia a su demanda.

Tercero: Que la parte demandada Comercial Rodrigo Garcia Whiting E.I.R.L.,
en su escrito de contestacion de demanda, argumenta que el dominio
“MELISA.CL", se inspir0 en el nombre de una mascota llamada “melisa”, que
fuera del constituyente de la empresa solicitante de autos don Rodrigo
Alejandro Garcia Whiting, y acompafio al proceso documentos probatorios de
este hecho, sefiala que usa ademas como nombre de fantasia el de
“MELISA.CL E.I.LR.L.” frente a terceros, segun acreditd de los documentos que
obran de fojas 99 a 106, consistentes en copia de la escritura publica y extracto
de constitucion de fecha 19 de marzo de 2008, segun acredita la escritura
publica otorgada ante el Notario Publico de Santiago, don Fernando Celis
Urrutia, y en su clausula Tercero se sefiala en lo pertinente: “La razon social
sera “Comercial Rodrigo Garcia Whiting Empresa Individual de
Responsabilidad Limitada, sin embargo podra funcionar y actuar, con el

nombre de fantasia “MELISA.CL E.I.R.L.”. Agregé la demandada, que su giro



de negocios consiste en la venta de productos computacionales, los que no se
relacionan con el giro de la demandante, por lo que no produciria confusion en
los usuarios de la red de Internet.

Cuarto: Que la parte demandante Grendene S.A., sostiene ser titular de un
mejor derecho para que se le asigne el dominio, fundado en la semejanza
grafica y fonética existente entre su marca comercial “MELISSA”, la que califica
de famosa notoria respecto de los productos especificos de la clase 25, y el
nombre de dominio "MELISA.CL”".

Que corresponde tener presente que la demandante ya es titular de un nombre
de dominio CL, igual al de su marca comercial “MELISSA”, que le fue asignado
en virtud de sentencia de fecha 28 de diciembre de 2007, acompafada en
copia a fojas 23 a 26 de autos, por lo que en opinion de este sentenciador ya
cuenta con una debida tutela a su patrimonio marcario, en relacibn a un
nombre de dominio, en la especie “MELISSA.CL”, los que en la especie son
idénticos.

Quinto: Que la demandada Comercial Rodrigo Garcia Whiting E.I.R.L., tiene
como nombre abreviado en su estatuto de constitucion, que califica como
nombre “de fantasia”, el de “MELISA.CL E.I.RL.”, segun se ha sefialado, el que
coincide gramaticalmente con el elemento principal del nombre de dominio que
ha pedido en autos, razon por la cual en opinion de este sentenciador, tiene el
primer solicitante una legitima pretension, en cuanto se le otorgue tutela con la
finalidad que pueda contar con el nombre de dominio referido, que la identifique
en la red de Internet.

Que este sentenciador no puede omitir considerar que el nombre estatutario de
la parte solicitante “Comercial Rodrigo Garcia Whiting E.l.LR.L.”, y en especial
su nombre “de fantasia” “MELISA.CL E.I.RL.”, forman parte de los atributos de
la personalidad juridica que compete a las Empresas Individuales de
Responsabilidad Limitada, también abreviadamente designadas con la sigla de
“E.lLR.L.”, autorizadas y reguladas en la Ley N° 19.857, de 2003, razon por la
cual en el caso de autos, es titular de una legitima pretension, en cuanto

pretende tutela para extender su nombre empresarial, en tanto persona juridica



Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, bajo la modalidad de nombre
de dominio CL, para comunicar a terceros su actividad economica, la que
segun consta en autos no se relaciona con el giro de negocios en el que
efectivamente es conocida la parte demandante Grendene S.A., relativo a la
produccion y comercializacion de calzados, razon por la cual en opinidon de este
sentenciador pueden coexistir ambos nombres de dominio en la red de Internet.
Sexto: Que finalmente cabe considerar que el nombre de dominio solicitado
“MELISA.CL", se compone de un término de uso comun en el idioma espafol,
que designa a la planta o vegetal, a la que se atribuyen propiedades
medicinales o curativas, conocida también como “toronjil’, segun consta de
copia del Diccionario de la Real Academia Espafiola de la Lengua, que rola a
fojas 119 y 120, y que también se trata de una palabra o término que se usa
como nombre propio para designar personas del genero femenino, razén por la
cual si bien el término referido comparte semejanza grafica y fonética con la
marca comercial de la parte oponente, también posee una suficiente
distintividad que permite su diferenciacion, para aplicaciones de identificacion y
usos “extra marcarios” como ocurre en la especie, sin perjudicar ni violentar la
legitima tutela e identidad de la citada marca comercial “MELISSA” de la parte
demandante, que distingue calzados de la clase 25 del Clasificador
Internacional de Productos y Servicios, establecido por el Arreglo de Niza del
15 de junio de 1971 y sus posteriores modificaciones.

Séptimo: Que de conformidad al mérito del proceso no existe evidencia en
estos autos, en cuanto a que el primer solicitante haya solicitado el nombre de
dominio, con la finalidad de aprovecharse de la imagen corporativa y prestigio
de la parte demandante, por lo que debe considerase al primer solicitante como
un peticionario de buena fe.

[ll.- Parte Resolutiva:

En mérito a lo sefalado en la parte considerativa, resuelvo conforme a los
principios de prudencia y equidad y de mejor derecho, rechazar la demanda de
asignacion de nombre de dominio de fojas 69 y siguientes interpuesta por

Grendene S.A. y se ordena asignar el nhombre de dominio “MELISA.CL”, a



Comercial Rodrigo Garcia Whiting E.I.R.L., también denominada “MELISA.CL
E.LR.L.

Se deja constancia que no se condena en costas a la parte demandante por
haber litigado con fundamento plausible, debiendo cada parte cargar con sus
costas procesales, y en materia de costas personales del Tribunal Arbitral
estése a lo resuelto a fojas 2 de autos. Archivese en su oportunidad el

expediente arbitral.

Notifiguese a las partes mediante correo electronico y carta certificada y a la

Secretaria de NIC Chile, mediante correo electronico.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 640 del Cédigo de Procedimiento Civil,
se designan como testigos a dofia Alejandra Loyola Ojeda y a doiia Cecilia
Alcaine Abrigo, con el objeto autoricen la presente sentencia definitiva, quienes

firman conjuntamente con el Juez Arbitro.

Oscar Andrés Torres Zagal Alejandra Loyola Ojeda
Abogado
Juez Arbitro Arbitrador

Cecilia Alcaine Abrigo



