Fallo arbitral por dominio “nativas.cl”
LORNA ALEJANDRINA TORO ESCALONA
_V_
VINA CARMEN S.A.
Juez Arbitro
Ricardo Sandoval Lopez

En Santiago, a 12 de Mayo de 2010
VISTO

PRIMERO: Que por oficio 0F09256, de 28 de Julio de 2008ual
rola a fojas 1, de autos, el suscrito fue notifccaeé su designacion
como Arbitro en el conflicto trabado por la inscign del nombre
de dominio “nativas.cl”;

SEGUNDQO: Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas, q
son partes en dicho conflictd ORNA ALEJANDRINA TORO
ESCALONA, RUT N° 08.950.707-3, domiciliada en Atacalco N°
11.256, Comuna de La Florida, Santiago, quiemetia calidad de
primer solicitante del nombre de dominio “nativéis.el cual pidi6

a su favor el dia 15 de abril de 2008, a las 0028o0ras GMT y
VINA CARMEN S.A., RUT N° 87.941.700-2, representad por
Claro y Cia., domiciliada, para estos efectos en Apoquindo
3669, Piso 7, Las Condes, Santiago, quien tienealalad de
segundo solicitante del mismo nombre de dominidivaa.cl”, el
cual pidio a su favor el dia 24 de Abril de 2008,las 14:27:37,
horas GMT.

TERCERO: Que por resolucion de fecha 4 de Agosto de 2@08, |
cual rola a fojas 5, de autos, el suscrito aceptéaego y jurd
desempeiniarlo fielmente y en el menor tiempo pgsipado acto
seguido una audiencia para convenir las reglasrdee@imiento
para el dia 11 de Agosto de 2008, a las 16,3Gshora



CUARTO: Que la resolucion y citacion referidas precedentem
fueron notificadas por carta certificada a laggsrsegun consta de
los comprobantes de envio que rolan a fojas 4 tbsau

QUINTO: Que el dia 11 de Agosto de 2008, a las 16,30 htwras,
lugar el comparendo decretado con asistencia de BbfABETH
MUNOZ RUBIO, del estudio juridico Claro y Compafiia,
representando al segundo solicitante VINA CARMEM\.S.en
virtud del patrocinio y delegacion de poder qudrigunal tuvo
presente y por acompanados los documentos respecyiven
rebeldia de la primera solicitante Lorna Alejandriforo Escalona.
El arbitro procedié a comprobar que se habia hechal segundo
solicitante la consignacion de fondos decretaddimasdola
suficiente. Atendida la circunstancia de que no mam@cié a la
audiencia la primera solicitante, el tribunal @6 a establecer las
reglas de procedimiento a las que se sujetaraeskepte arbitraje,
todo ello segun consta del acta levantada alefeque rola a fojas
13 de autos.

SEXTO: : Con fecha 5 de abril de 2010 el arbitro fundandaele

hecho de que, por circunstancias absolutamenteasajen su

voluntad, el expediente que contiene el presentdrae se

extravio por largo espacio de tiempo, siendo recago después del
terremoto del 27 de febrero del afio en curso, desde oficina

ubicada en Concepcion en un edificio colapsadaljpbio suceso, lo
gue impidio a las partes hacer presentacionednbahal dar curso
progresivo a los autos, resolvio reiniciar la tri@acion de la causa
en el estado en que se encontraba, vigente el plaz0 dias,

contado desde la notificacion por correo elect@nde dicha

resolucién, para presentar demanda por asigna@bdaiminio en

disputa. La resolucion aludida precedentemente atdico a las

partes por correo electronico con fecha 6 de alwil2010. Asi

consta a fojas 9, 10y 11, de autos.



SEPTIMO: Mediante resolucion de fecha 7 de abril, notificadas
partes por correo electronico ese mismo dia, atrarimformo el
cambio de sede de su tribunal arbitral y la resotuse notifico por
correo electrénico a las partes.

OCTAVO: Dentro del plazo previsto, con fecha 10 de abeil d
2010, dofia Maria Paulina Bardon Calvo, del estjudidico Claro
y Cia, en la representacion que inviste de VINA G/ S.A,,
presenta demanda por asignacion del nombre de daomemnlitigio
sefialando, entre otros argumentos, que Su repagsentes una
prestigiosa empresa nacional dedicada al rultreinicola, con
mas de 35 afios de actividad en el mercado nackomdrnacional.
Agrega que 1998, Viina Carmen S.A. comenzO a ddkarra
produccion de un vino de caracter organico, elalmwra
completamente mediante procedimientos naturales, usio de
pesticidas ni quimicos sintéticos escogiendo lecen&FATIVA para
identificarlo en el mercado y que la marca estéstegla en :

1.- Chile, bajo el numero 610650, en el Institdeola Propiedad
Industrial (INAPI) con fecha 28 de enero de 200ixtanCarmen
Nativa, clase 33 C, como conjunto; Registro N° GEH)GNAPI, de
la misma fecha, clase 33 C, incluye todos los yctas de la clase;
2.- Estados Unidos de Norteamérica, Vifia Carmearcil
NATIVA , Registro N° 2,636,104, de fecha 15 de OctubreGi 2
Clase 33 Vinos;

3.- Canada, Marca NATIVA, namero de Registro: TMA8%64,
con fecha 24 de julio de 2001, Wines ( vinos);

4.- Dinamarca, marca NATIVA, Clase 33, Vin., cathia 22 de
Diciembre de 1999, N° de Registro VR 199904798 8151

5.- Japon, Marca NATIVA, clase 33, Registro N°1@2327, fecha
de Registro 13 de octubre de 1999;

6.- Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del &orharca
NATIVA, numero de Registro: 2296224, de fecha 22nthazo de
2002;

7.- Suecia: Marca NATIVA, Registro N° 344 704, azlia 23 de
febrero de 2001; Vinos y;



8.- Union Europea: Marca NATIVA, Registro N° 003967, de
fecha 2 de marzo de 2005. Clase 33 Vinos.

En cuanto a los fundamentos de derecho, sefialaelgdeminio
solicitado corresponde y se relaciona con el rybgiro a que se
dedica su representada VINA CARMEN S.A., que uigie
productos de la clase 33, razén por la cual tiendegitima
aspiracion a registrar nombres de dominio de swanaomercial
validamente registrada.

Invoca asimismo la aplicacion del articulo 14 BRelglamento de
Mediacion y Arbitraje de NIC Chile, que hace resgable al
solicitante de la infraccion a las normas sobre usab de
publicidad, los principios de la competencia lealdg ética
mercantil, como asimismo, los derechos de tercedlslamente
adquiridos. Termina citando el articulo 22, del Rewgnto ya
aludido sobre revocacion de la inscripcion abusieganombre de
dominio que sea idéntico o engafiosamente similataamarca de
producto o servicio sobre la cual tenga derechea@hamante. Por
los hechos relacionados y el derecho invocado terswolicitando se
asigne el nombre de dominio a su representado.

NOVENO. Por resolucion de fecha 13 de abril de 2010,i@hmial
arbitral confirié traslado de la demanda al prirselicitante y tuvo
por acompafados los documentos, tuvo presente telcppao Yy
poder y ordeno notificar a las partes, o que ltan esa misma
fecha La primera solicitante lo contest6 la dematatatro del plazo
fijado al efecto.

DECIMO : Con fecha 19 de abril de 2010, se recibi6 la @awas
prueba y se fijaron los hechos sustanciales, et@s vy
controvertidos sobre los cuales ella ha de reca wgotificd a las
partes por correo electrénico, en ese mismo dia.

UNDECIMO: EIl segundo solicitante VINA CARMEN S.A,,
dentro de término probatorio, reiter6 los documgntque habia
presentado en parte de prueba, con citacion, ctamante con su
demanda. El tribunal tuvo por reiterados los dosnims en la



forma solicitada y dicha resolucion se notific@a partes por correo
electronico con fecha 26 de Abril del afio en curso.

DUODECIMO: Expirado el término probatorio se fijo, con feeha
de Mayo en curso, el plazo para hacer observagiana prueba
rendida y al proceso en general, notificandose restalucion a las
partes con esa misma fecha.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que los dichos de la actora contenidos en su d#gsman
en el sentido de que posee y es titular de lasasaromerciales
destinadas a proteger sus inversiones, que edgsiraglas en el
INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL,
(INAPI) dentro de las cuales se encuentran unalitahe registros
marcarios que se estructuran sobre la base de paesEdn
“‘“NATIVA”", Entre dichas marcas registradas, en €hy en el
exterior, destacan: Registro N° 610650, “CARMEN N¥A”,
INAPI, mixta, para distinguir productos en clase@3de fecha 28
de Noviembre de 2001; Reqistro:610649, “CARMEN NAT,
palabra o denominacion, INAPI; para distinguir quotos de la
clase 33 C, de fecha 28 de noviembre de 2001; fRegis
N°2,636,104, NATIVA, Wines, Clase 33, de fecha £5Qttubre de
2002. en Estados Unidos de Norteamérica; Regidtro
TMAS548,564, NATIVA, Wines, de fecha 24 de Julio 8@01, de
Canada; Registro N°VR 199904798 (151), NATIVA, €83, para
distinguir vinos, de fecha 22 de Diciembre de 19Bfhamarca;
Registro N°4410227, NATIVA, Clase 33, para d<igjuir vinos y
otros brebajes de frutas; de fecha 18 de Octubr&988, Japodn;
Registro N° 2296224, NATIVA, Clase 33, para distimgvinos, de
fecha 22 de marzo de 2002, Reino Unido de GraraBaete Irlanda
del Norte; Registro N°344 704 NATIVA, de fecha 23 fébrero de
2001, Vinos, Suecia y; Registro N°003471067, NAT|\R#ase 33,
Vinos, fecha 27 de Octubre de 2003, Union Europea.



SEGUNDO: Que, con el mismo raciocinio anterior, puede
considerarse que el primer solicitantedoia LORNA
ALEJANDRINA TOTO ESCALONA, con domicilio en Atacalco
N° 11.256, La Florida, Santiago, tiene la calid#al particular,
puesto que ello no ha sido controvertido ni probladcontrario en
autos.

TERCERO: Que recibida la causa a prueba, el primer safitét
no rindié probanzas adicionales sobre sus dereptarsarios ni
sobre sus intereses relativos al nombre “natVasPor el

contrario, la segunda solicitante VINA CARMEN S./Aresent6
documentos, que se consideran abundantes y cdtiica que
prueban la utilizacion efectiva que ha hecho dehmi, documentos
gue no fueron objetados dentro de plazo de citacio

CUARTO: Que, con el mismo raciocinio anterior, puede
considerarse que la primera solicitante dofa: LORNA
ALEJANDRINA TORO ESCALONA no ha acreditado tener
mejor derecho a su favor sobre el nombre “natiVas.c

QUINTO: Por consiguiente, cabe a este sentenciador diusidos
derechos marcarios esgrimidos por el segundo &uwitei, esto es,
VINA CARMEN S.A., estructuradas sobre la expresion “NATIVA”
constituyen por si mismos un mejor derecho al nenaler dominio
“nativas.cl”.

SEXTO: Que si bien en materia de registros de nombre®thntb
se aplica por regla general el principiorst come, first served”, el
mismo no resulta ser una regla absoluta, mena@nttate de causas
tramitadas sin oposicion de la parte contraria,ces en este caso.
Como aquel principio, hemos sostenido, no imponte wegla
absoluta, tiene su excepcion en la acreditacidnndmejor derecho
por la parte a quien le corresponde la probanzan@aho en contra
del principio antes seialado. El valor absolutoedté principio se
verifica en aquellas oportunidades en las cualeguma de las
partes rinde probanzas de mejor derecho; o renéislas, resultan



equivalentes en su valoracion, de modo tal que netoiumodo
romper dicha igualdad de derechos es con la aglitaw de una
regla de derecho sino de un principio, esto ésst“come, first
served”. En consecuencia, en el caso sub lite ello naragutoda
vez que solo una de las parteéflA CARMEN S.A., representada
por Claro y Cia, presentd prueba de su mejor Heraromo
segundo solicitante del nombre de dominio en cbresti

SEPTIMO: Que, siguiendo el raciocinio anterior, resultabaneial
a este sentenciador que la primera solicitanteddara su mejor
derecho por los medios de prueba pertinentes,doequel hecho no
ocurrio.

OCTAVO: Adicionalmente, la inscripcion del nombre de damin
“nativas.cl” por parte de la primera solicitantenstituye, por lo

expuesto, una amenaza a los derechos de la segolid#ante

sobre dicho nombre de dominio.

Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos SSguientes del
anexo 1, sobre procedimiento de Mediacion y Aamtrde NIC
Chile,

RESUELVO:

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio “nativas.di a
segunda solicitante, esto ey/INA CARMEN S.A., RUT
N°87.941.700-2ya individualizada en la parte expositiva deaest
sentencia.

SEGUNDO: Que no se condena en costas al demandado, por haber
tenido motivos plausibles para litigar.



Notifiquese por carta certificada a las parteday Secretaria de NIC
Chile, en la forma correspondiente; firmese la gus resolucion
por el Arbitro y dos testigos.

Remitase el expediente a NIC Chile, una vez veneldolazo de
eventuales recursos.

Ricardo Sandoval Lopez
Juez Arbit

Julia Valenzuela del Valle Marcy Navarro Puentes
R.U.T. 4.831.827-4 R.U.T. 7.189.578-5
Testigo



