Juan Agustin Castellon Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio “miesfera.cl”
Santiago, 5 de mayo de 2011

VISTOS:

PRIMERO: Que por oficio N2 13464 de fecha 20 de diciembre de 2010 del
Departamento de Ciencias de la Computacion de la Universidad de Chile (NIC Chile), el
cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designacion como Arbitro
en el conflicto trabado por oposicién al nombre de dominio “miesfera.cl”.

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son
partes en dicho conflicto: Roberto Andrés Miqueles Santibafiez, con domicilio en Santa
Aurora 2437, lquique, quien inscribio el nombre de dominio miesfera.cl con fecha 27
de agosto de 2010, a las 02:29:26 GMT y Sfera Joven S.A, representada por Johansson
y Langlois Limitada, en la persona de Carolina Mora, Flavio Belair y Christopher
Doxrud, quien solicité el nombre de dominio miesfera.cl con fecha 21 de septiembre
de 2010, a las 14:58:02 GMT.

TERCEROQ: Que por resolucion de fecha 20 de diciembre de 2010, la cual rola a fojas 5
de autos, el suscrito aceptd el cargo de arbitro para el conflicto por el nombre de
dominio “miesfera.cl”, fijando, acto seguido, una audiencia para convenir las reglas de
procedimiento para el dia 27 de diciembre de 2010, a las 12:20 horas.

CUARTO: Que la resolucién vy la citacion referidas precedentemente fueron notificadas
a NIC Chile por correo electrénico con firma digital con fecha 20 de diciembre de 2010
y a las partes por correo electrénico de la misma fecha y por carta certificada de fecha
21 de diciembre, segln consta a fojas 7 y 8 de autos.

QUINTO: Que el dia 27 de diciembre de 2010, a las 12:15 horas, tuvo lugar el
comparendo decretado, con la asistencia de dofa Carolina Mora, por la segunda
solicitante, y en rebeldia de la primera solicitante, levantandose el acta que rola a fojas
21 de autos.

SEXTO: Que con fecha 27 de diciembre de 2010 se notificé a las partes lo obrado y
resoluciones dictadas en la audiencia de fojas 21, segun consta del comprobante que
rola a fojas 23 de autos.

SEPTIMO: Que con fecha 10 de enero de 2010, mediante correo electrdnico rolante a
fojas 24 de autos, reiterado en presentacion rolante a fojas 86, la parte de Roberto
Miqueles Santibafiez expuso sus argumentos de mejor derecho en los términos
siguientes: Que en el sitio web se puede evidenciar que a partir del segundo semestre
del afio 2009, tuvo la intencidon en cuatro ocasiones de inscribir el NIC “sfera.cl”, sin
embargo no llegd a concretar el pago y ante descuidos, El Corte Inglés inscribid el NIC.
Que este hecho no motivd por su parte el inicio de un proceso de arbitraje, debido a
gue aquel que paga es quien tiene la preferencia en el sitio. Que antes de inscribir el
actual NIC, procedié a buscar en el sitio, a efecto que ninguna persona natural o
juridica haya tenido la intencidon de comprarlo o adquirirlo. Que por tal razon, desde el
momento en que lo encontrd, tomo la decisién inmediata de inscribirlo, esto fue el 27
de agosto del ano 2010, para lo cual procedié a cumplir con todos los requisitos legales
gue exige el tramite y desde ese momento, consolidé su derecho respecto al NIC
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elegido. Que cabe sefialar la importancia que representa en su persona “miesfera.cl”,
por cuanto tiene relacion directa con el medio ambiente, aspecto que condice con el
rubro en el que se desarrolla y para el cual académicamente fue preparado. Que a
mayor abundamiento, se encuentra en tramite la constitucién de una sociedad de
responsabilidad limitada, cuya razén social es precisamente “miesfera”. Que Sfera
Joven S.A. efectud el pago del NIC un mes después de haber consolidado su dominio.
Que por lo anteriormente expuesto, solicita rechazar la peticién formulada por Sfera
Joven S.A. y mantener su dominio respecto al NIC.

OCTAVO: Que con fecha 10 de enero de 2011, mediante presentacion, rolante a fojas
26 de autos, la parte de Sfera Joven S.A. expuso sus argumentos de mejor derecho en
los términos siguientes: Que la solicitud por parte de su representada del nombre de
dominio en disputa se funda en el evidente e indiscutible hecho de que es titular de
marcas que contienen el elemento principal y destacado de la solicitud de autos, esto
es, "SFERA", las cuales se encuentran registradas ante el Instituto Nacional de
Propiedad Industrial para distinguir diversos productos. Que en cuanto a la historia de
la parte, es una empresa que nace en Espafa el aflo 2001 como una cadena de moda
gue apuesta por la calidad, la renovacion constante y la variedad en sus colecciones.
Que Sfera Joven S.A. estd concebida como una cadena especializada en moda y
complementos, con una amplia oferta de prendas para hombre, mujer y nifio. Que las
prendas son presentadas en lineas de moda formal, moda sport-ciudad y ropa para el
fin de semana largo y el ocio. Que también cuenta con colecciones propias de lenceria
femenina, ropa interior de caballero y una linea especial para bebés. Que gracias a un
equipo exclusivo de disefiadores, la parte incorpora continuamente a sus tiendas
nuevas colecciones de moda inspiradas en las ultimas tendencias. Que el resultado son
prendas comodas, actuales y a un precio asequible, pensadas para que el publico mas
exigente encuentre su estilo propio. Que Sfera Joven S.A. apuesta constantemente por
la renovacion constante, la variedad y la calidad al mejor precio del mercado, ubicando
sus tiendas en las mejores zonas comerciales de cada ciudad en la que se implanta.
Que actualmente Sfera Joven, S.A. cuenta con mas de 50 tiendas en 5 paises, en 4
continentes. Que, asimismo, la marca se encuentra presente en Meéxico, Espafia,
Portugal, Egipto y Grecia. Que para evidenciar la fama y notoriedad de su representada
en el mundo, basta con buscar informacion en la pagina web http://www.google.cl y
el motor de busqueda arroja un resultado de 39.400 resultados para la busqueda.
Que, en consecuencia, resulta innegable que de ser asignado el nombre de dominio
“miesfera.cl” al primer solicitante, los consumidores se veran inducidos a toda clase de
errores, pues la parte tiene un derecho de propiedad sobre la expresion “SFERA” y el
publico creerd que se trata de un sitio web asociado a productos ofrecidos por la parte
relacionados con productos de vestuario, como lo es “MIESFERA.CL". Que, asimismo,
se debe considerar que "nombres de dominio”, aunque tengan una naturaleza juridica
diversa a una marca comercial, poseen una gran importancia en la realidad practica y
concreta, cudl es que hoy en dia la red constituye un fundamental y popular canal de
publicidad e identificador de productos y/o servicios, razén por la cual el objetivo de la
demanda es lograr evitar que terceros se apropien de expresiones similares a marcas
famosas y notorias, ademas de permitir que el publico consumidor pueda identificar
en internet a la parte con sus marcas comerciales y nombres de dominios inscritos.
Que, por ultimo, hace presente que el primer solicitante, el Sr. Miqueles, no
comparecio a la audiencia de mediacién ante NIC Chile que se llevé a cabo con fecha
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27 de diciembre de 2010, como asimismo no comparecio a la audiencia de fijacion de
normas de procedimiento que se llevé a cabo ante el Juez Arbitro con fecha 27 de
diciembre de 2010, lo que demuestra una total falta de interés en el nombre de
domino en disputa. Que en definitiva, hoy en dia la red constituye un fundamental y
popular canal de publicidad de productos y/o servicios, razén por la cual el objetivo de
su demanda es lograr evitar que terceros se apropien de expresiones similares a
marcas registradas y que esto sea objeto de toda clase de errores y confusiones entre
los consumidores. Menciona los siguientes registros marcarios de propiedad de SFERA
JOVEN, S.A. correspondientes a sus marcas “SFERA”:1) Sfera, mixta, productos, clase
25 vestidos, calzado y sombrereria; 2) Sfera, palabra, productos, clase 25 todos los
productos de la clase; 3) Sfera Centros, mixta, productos, clase 25, vestidos, calzados y
sombrereria; 4) Sfera Colours, mixta, productos, clase 25 vestidos, calzados y
sombrereria; 5) Young Sfera, mixta, productos, clase 25 vestidos, calzados y
sombrereria. Que estima innecesarias mayores explicaciones en relacion a la marca
solicitada por la parte, demostrando un mejor derecho sobre el nombre de dominio.
Invoca derecho, consistente en los articulos 10, 14, 20 y 22 del Reglamento de Nic
Chile, articulo 22 de la ley 19.039 de Propiedad Industrial y 19 N2 25 de la Constitucién.
Cita jurisprudencia arbitral, y en mérito de todo lo anterior solicita se elimine la
primera solicitud efectuada por ROBERTO ANDRES MIQUELES SANTIBANEZ y en
definitiva se le asigne el nombre de dominio.

NOVENO: Que por resolucion de fecha 11 de enero de 2011, rolante a fojas 89, se
confirié traslado de la demanda de ambas partes.

DECIMO: que por resolucion de fecha 15 de marzo de 2011, rolante a fojas 87 de
autos, se recibid la causa a prueba, fijandose los siguientes hechos substanciales,
pertinentes y controvertidos: 1.- Derechos e intereses de las partes en la expresion
"miesfera" 2.- Utilizacidn efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o
realizaran en el futuro, de la expresién "miesfera".

UNDECIMO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas:
La parte de Sfera Joven S.A., la documental consistente en: 1) Copia de fallo de 21 de
abril de 2009, dictado en el juicio arbitral por el nombre de dominio
“sferamarketing.cl”, dictada por Juan Agustin Castellén Munita (fs. 34 a 41); 2)
Impresos obtenidos desde la pagina web www.inapi.cl de las marcas comerciales de la
parte: A) Registro N° 865.046 de la marca “SFERA” que distingue productos de la Clase
25; B) Registro N° 670.420 de la marca "SFERA" que distingue la palabra en la Clase 25;
C) Registro N° 867.386 de la marca “SFERA CENTROS” que distingue productos de la
Clase 25; D) Registro N° 865.045 de la marca “SFERA COLOURS” que distingue
productos de la Clase 25; E) Registro No. 860.812 de la marca “YOUNG SFERA” que
distingue productos de la clase 25 (fs. 42 a 46); 3) Diversos impresos obtenidos desde
la pagina web de la parte www.sfera.eu (fs. 47 a 52; 4) Catdlogo Sfera Primavera-
Verano 2010 (fs. 53 a 57); 5) Impreso obtenido desde la pagina web www.Google.cl (fs.
58 a 59); 6) Copias simples de registros internacionales de la marca SFERA: a)
Comunidad Europea, registro N” 004563581 para servicios de las clases 35 y 39, de
fecha 9 de junio de 2006; b) Comunidad Europea, registro N2 002805448 para servicios
de las clases 43, 44 y 45, de fecha 20 de noviembre de 2003; c) Estados Unidos,
registro N2 3711088, para servicios de la clase 35, de fecha 17 de noviembre de 2009;
d) Organizacion Mundial de Propiedad Industrial (OMPI), registro N2 829.666 para
productos de las clases 3, 14, 18, 25, 28 y servicios de la clase 35, de fecha 29 de marzo
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de 2004, e) Organizacion Mundial de Propiedad Industrial (OMPI), registro N2 960.283
para productos de las clases 3, 14, 18, 25, 28, de fecha 9 de enero de 2008; f) Chipre,
registro N2 69995, para productos de la clase 9, de fecha 31 de marzo de 2004; g)
Ucrania, registro N2 109864, para servicios de la clase 39, de fecha 27 de julio de 2009;
h) Republica de Eslovaquia, registro N2 209760, para productos de la clase 9, de fecha
9 de junio de 2005; i) Hungria, registro N2 191502, para productos de la clase 9, de
fecha 27 de octubre de 2007 y j)Egipto (fs. 60 a 88).

La parte de Roberto Andrés Miqueles Santibafiez no presentd pruebas.

DUODECIMO: Que por resolucidon de fecha 6 de abril de 2011, rolante a fojas 107, se
cité a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el resultando
undécimo no fue objeto de impugnaciones, razén por la cual se la tiene por reconocida
y se le atribuye valor probatorio.

SEGUNDO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes
tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos
gue la posicidn de los litigantes de este juicio, en relacidon con el mismo, es la siguiente:
TERCEROQ: Que el primer solicitante, la parte de Roberto Andrés Miqueles Santibarez,
justifico tal calidad, lo cual lo ampara con la presuncion de mejor derecho y buena fe
en su inscripcidn que se expresa en el principio "First come, first served", presuncién
que no es, sin embargo, una presuncién de derecho y puede ceder ante prueba en
contrario. Que, ademas de dicha presuncién, hizo explicito su mejor derecho atendida
su calidad de primer solicitante, el tener el dominio relacién directa con el medio
ambiente, aspecto que condice con el rubro en que se desarrolla y para el cual
académicamente fue preparado, y encontrarse en tramite la constituciéon de una
sociedad de responsabilidad limitada, cuya razon social es precisamente “miesfera”.
CUARTO: Que la segunda solicitante, la parte de Sfera Joven S.A., alegd y acredito ser
titular de numerosos registros marcarios que contienen la expresién “sfera”, tanto en
Chile como en el extranjero, el mas antiguo de los cuales data, en Chile, del afio 2003
(fs. 43); y desarrollar y comercializar bajo dicha marca una linea de productos de
vestuario (fs. 47 a 59). Acreditd, también, con los mismos documentos antes
resefados, la titularidad y actividad del dominio y sitio web www.sfera.eu.

QUINTO: Que, llamadas las partes a probar sus alegaciones al tenor del auto de prueba
de fojas 87, s6lo la oponente concurrid a la prueba de los dos puntos, demostrando
derechos, intereses y utilizacién efectiva de la expresion “Sfera”, la cual tiene similitud
grafica y fonética con el dominio en controversia, y por ende hace atendibles los
riesgos de confusidn y dilucion marcaria denunciados por la parte.

SEXTO. Que, con el mérito de lo antes considerado, se acogerd la demanda de la
oponente al nombre de dominio, en los términos que se declaran en la parte resolutiva
de esta sentencia.

Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos 3 y siguientes del anexo 1, sobre
Procedimiento de Mediacién y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:
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Que se acoge la demanda deducida por la parte de Sfera Joven S.A. en contra de
Roberto Andrés Miqueles Santibafiez, y se asigna el nombre de dominio miesfera.cl a
favor de Sfera Joven S.A., sin costas.

Notifiquese por carta certificada a las partes y por correo electrénico con firma digital
a la Secretaria de NIC Chile; firmese la presente resolucién por el Arbitro y por un
Notario Publico, en su calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por
dos testigos de actuacion; comuniquese a las partes y a Nic Chile por correo
electrdénico para fines informativos y remitase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustin Castellén Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Kristoffer Verbeken Manriquez, C.l. 13.234.961-4 y dofia
Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.
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