naturavidachile.cl

Santiago, 31 de Marzo de 2014.-

VISTOS:

l. PARTE EXPOSITIVA.

.1.- Compromiso.

Que con fecha 09 de Septiembre de 2013 fue entregada al Juez Arbitro la
carpeta Oficio NIC OF19231/2013, denominada “Arbitraje dominio naturavidachile.cl ”,
en la cual, y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 8 del “Anexo 1 sobre
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje” del Reglamento para el Funcionamiento del
Registro de Nombres de Dominio CL, se comunicé al suscrito su designacion como
Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto surgido en relacion con la inscripcion del
referido nombre de dominio. Dicha designacion fue notificada al Juez Arbitro por carta y
via e-mail con fecha 09 de Septiembre de 2013. Lo anterior consta de fs. 1 a 4 del

expediente arbitral.

Que por carta de fecha 13 de Septiembre de 2013 dirigida a NIC Chile,
atencion dofia Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el
suscrito manifestd su disposicion y aceptacion del cargo de Arbitro Arbitrador, y juro
desempefiarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por
medio de dicha carta el Juez Arbitro cito a las partes a una audiencia de conciliacion y
fijacion de procedimiento para el dia Viernes 04 de Octubre de 2013, a las 18:30 horas,
en calle Agustinas N° 1.291, piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Region
Metropolitana. La citada carta y resolucion rola a fs. 5 del expediente arbitral, y los
certificados de la empresa de correos que acreditan la notificacién por carta certificada

de la misma a las partes, rolan a fs. 7 y a fs. 8 de estos autos arbitrales.



[.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral: INVERSIONES TECNOLOGIA Y
SUMINISTROS S.A, Rol Unico Tributario nimero N° 96.845.400-5 , domiciliado en
Juan de Valiente 3611, comuna de Vitacura, ciudad de Santiago, Teléfono: 22062504,

e-mail: fltapia@sumyt.cl; ggomez@sumyt.cl; marcia@sumyvt.cl; kcastillo@alvarez-

azola.cl quien para efectos de este procedimiento tiene el caracter de demandado, y
REPRESENTANDO A NATURA COSMETICOS S.A (CRISTOBAL PO RZIO
HONORATO), Cédula nacional de identidad N° 11.472.650-8, domiciliado en Cerro El
Plomo N° 5680, piso 19, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, Teléfono:
27290600, e-mail: marcas@porzio.cl; porzio@porzio.cl; jpzamora@porzio.cl, quien

para efectos de este procedimiento tiene el caracter de demandante.

.3.- Comparendo de conciliacion y fijacion de proc edimiento.

Con fecha 04 de Octubre de 2013, siendo las 18:30 horas, se llevo a efecto el
comparendo de conciliacion decretado en estos autos arbitrales, con la asistencia del
primer solicitante INVERSIONES TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S.A. Rep. por dofia
Katerine Castillo Andrade de Alvarez Azola, del segundo solicitante NATURA
COSMETICOS S.A., Rep. por Juan Pablo Zamora de Porzio, Rios & Asociados vy
del Juez arbitro don Felipe Barros Tocornal. Se llamé a las partes a conciliacién sin que
se produjera, y se acordo el procedimiento al cual se sujetaria el juicio arbitral.
Asimismo, se tuvo por notificada expresamente a las partes de todas las resoluciones
dictadas en el expediente hasta la fecha del referido comparendo de conciliacion. La

citada acta de comparendo rola de fs. 17 a fs. 22 del expediente arbitral.



[.4.-

Periodo de discusion.

[.4.1.- Demanda: De fs. 23 a fs. 42 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda
que NATURA COSMETICOS S.A., Rep. por Juan Pablo Zamora de Porzio, Rios &
Asociados dedujo en contra de INVERSIONES TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S.A.

Rep. por dofia Katerine Castillo Andrade, con el objeto que la asignacién del nombre de

dominio “naturavidachile.cl” recaiga en su favor, conforme a los argumentos en que se

funda la demanda, y que dice relacion, entre otros, con los siguientes antecedentes de

hecho y de derecho:

Comienza la actora sefialando que Natura Cosméticos S.A., es una de las
empresas de cosmeética mas grande y mas conocidas en Chile y Latinoamérica,
con mas de 40 afios de existencia confirma su posicion de liderazgo en el sector
de cosméticos y productos de higiene y perfumeria, comprometida con la calidad
de las relaciones que establece con sus diferentes publicos - los que reune en la
llamada Comunidad Natura - y con la innovacion y el perfeccionamiento
constante de sus productos y servicios, dentro de un modelo de desarrollo

sustentable de negocios.

Luego sefiala que las caracteristicas de excelencia de los productos Natura ha
tenido como natural consecuencia su expansion en el mercado a lo largo de
Latinoameérica y aun mas alla. En efecto, en Brasil ha alcanzado méas de 4.500
municipios. En América del Sur, empez6 por Chile, en la década del 80, y

extendio su actuacion a Argentina, Perd, Bolivia, y México.

Indica la actora que es titular, tanto en Chile como en el extranjero, de
numerosos registros vigentes, tanto para la marca “Natura” como para marcas

gue contienen dicha expresion.

Expresa que dentro de estos registros para la marca Natura, a nivel nacional, es
titular de los siguientes: Registro N°780.327, “Na tura”, mixta, clase 16, de fecha
21 de Febrero de 2007; Registro N°1.008.485, “Natu ra”, mixta, clase 3, de fecha

14 de Noviembre de 2012; Registro N°638.056, “Natu ra”, denominacién, clases



3y 21 de fecha 1 de Agosto de 2002, en proceso de renovacion bajo la solicitud
N?.010.410 de fecha 5 de junio de 2012; Registro N °989.352, “Natura”, mixta,
clase 3, de fecha 14 de Febrero de 2012; Registro N°631.739, “Natura”, mixta,
clase 3, de fecha 4 de Junio de 2002, en proceso de renovacion bajo la solicitud
N?.003.031 de fecha 16 de abril de 2012; Registro N° 1.025.572, “Natura”,
mixta, clase 5, de fecha 4 de Junio de 2012; Registro N° 599.743, “Natura”,
mixta, clase 5, de fecha 17 de Julio de 2001, en proceso de renovacion bajo la
solicitud N950.959 de fecha 29 de abril de 2011; R egistro N°911.101, “Natura

Bioequilibrio”, mixta, clase 3, de fecha 1 de diciembre de 2010.

Adicionalmente indica que son y han sido titulares en el extranjero, de diversos
registros para la marca “Natura”, de los cuales y a modo simplemente ejemplar,
cita los siguientes: Registro de marca de Argentina N° 1586525 “Natura”, mixta,
clase 3, de fecha 25 de junio de 1996; Registro de marca de Argentina
N° 1432840 “Natura”, mixta, clase 3, de fecha 1 de enero de 1990; Registro de
marca de Argentina N°1625859 “Natura Atmos”, mixta, clase 3, de fecha 17 de
marzo de 1997; Registro de marca de Argentina N°17 25497 “Natura Bothanica”,
mixta, de fecha 11 de Agosto de 1999; Registro de marca de Argentina
N° 1541694 “Natura Chronos”, mixta, clase 3, de fec ha 31 de octubre de 1994;
Registro de marca de México N°491139 “Natura”, mix ta, clase 3, de fecha 9 de
mayo de 1995; Registro de marca de México N°487408 “Natura”, denominativa,
clase 3, de fecha 17 de abril de 1995; Registro de marca de México N°583962
“Natura”, mixta, clase 5, de fecha 31 de julio de 1998; Registro de marca de
México N° 873699 “Natura”, mixta, clase 3, de fecha 29 de marzo de 2005;
Registro de marca de Brasil N°815441657 “Natura”, mixta, clase 3, de fecha 28
de junio de 1994; Registro de marca de Brasil N° 815102003 “Natura”, mixta,
clase 3, de fecha 12 de abril de 1994; Registro de marca de Brasil N°815082649

“Natura”, denominativa, clase 3, de fecha 26 de junio de 1994.



La actora indica ademas que es titular de los siguientes nombres de dominio “.cl”:
natura.cl; naturanet.cl; revistanatura.cl; fundacaonatura.cl; institutonatura.cl;
naturaeducacao.cl; consultoranatura.cl; naturaconsultora.cl; consultora-natura.cl;

naturachile.cl; redenatura.cl.

Luego expresa que “Natura” corresponde a una creacion original de ella,
reconocida y con un merecido buen nombre y fama en el mercado tanto
internacional como nacional, alcanzando un amplisimo espectro de los
consumidores, sobre todo tomando en cuenta el sistema de distribucion de los
productos marca “Natura”, los que son mayoritariamente vendidos por medio de

consultores a través de venta directa, por catélogo, etc.

Adicionalmente la actora sefiala que el nombre de dominio solicitado adiciona a
su marca la expresion “Vida Chile”, 1o que a su juicio no otorga el grado de
distintividad suficiente para diferenciar adecuadamente el nombre de dominio

solicitado con sus marcas.

Manifiesta que es duefia y actualmente hace uso de una diversidad de marcas
asociadas al “housemark” “Natura”, como son “Natura Amo”, “Natura Amor
America”, “Natura Ekos”, “Natura Bioequilibio”, “Natura Chas” “Natura Unica”,
entre otras, y que de acuerdo a lo anterior, el consumidor enfrentado al nombre
de dominio “naturavidachile.cl” tendera a asociarlo naturalmente a la familia de
sus marcas, lo que confundiria al publico consumidor de productos “Natura”, lo
que seria del todo perjudicial, ya que se veria expuesta a la dilucion de su marca
“Natura”, esto es, a la pérdida de valor por el uso que terceros hacen de ésta.

En el mismo orden de ideas expresa el actor que los consumidores al ingresar al
sitio web naturavidachile.cl pensaran que se trata de un sitio web relacionado a
su familia marcaria, asociando el prestigio y calidad de los productos Natura a los
productos y/o servicios que eventualmente se ofrecerian en el sitio web en
disputa. Esto se traducira en que el primer solicitante recibird de manera injusta e

indebida los beneficios que trae consigo el reconocimiento que dentro del publico



consumidor tienen la expresion y los productos Natura, resultando esencial que
exista una correspondencia entre un determinado nombre de dominio y el
contenido al cual dicho nombre de dominio es asociado comUnmente por los

consumidores.

- Por dltimo indica que no cabe en autos la aplicacion del principio first come, first
served que opera cuando tanto demandante como demandado actuan de buena
fe y tienen legitimos intereses que serian considerados como equivalentes,
situacion que a su juicio, en este caso no es aplicable toda vez que el gran grado
de fama y notoriedad alcanzada por la marca “Natura” y su familia de marcas
asociadas, no puede ser equiparado a los intereses que eventualmente pueda

alegar y acreditar el primer solicitante.

1.4.2.- Traslado demanda : A fs. 96 de autos figura la resolucion que provee el escrito

de demanda, y por la cual se confiri6 traslado a la demandada por el término de diez
dias hébiles y se tuvo por acompafados los documentos con citacién de la contraria. El
comprobante de notificacion a las partes por correo electronico de dicha resolucion rola

a fs. 97 de autos.

|.4.3.- Contestacion de la demanda : De fs. 98 a fs. 101 de estos autos arbitrales se
encuentra el escrito por el cual, INVERSIONES TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S.A.

Rep. por dofia Katerine Castillo Andrade de Alvarez Azola, solicita se le otorgue el

nombre de dominio “naturavidachile.cl”, conforme a los argumentos en que se funda su

contestacion, y que dice relacion, entre otros, en los siguientes antecedentes:

- Sefiala la demandada que con fecha 05 de junio de 2013 mediante escritura
publica de constitucion dofia Marcia Ponce Olivares y don David Fernandez
Gonzalez crearon la sociedad anénima cerrada Natura Vida S.A., cuyo extracto
fue inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices de
Santiago con fecha 12 de Julio de 2013, y publicado en el Diario Oficial el 15 de
Julio de 2013.



- Expresa que dofia Marcia Ponce Olivares, en representacion de Inversiones
Tecnologia y Suministros S.A. solicité ante el INAPI la inscripcion de la marca
Comercial “Naturavida”, bajo la solicitud N° 1064624, correspondiente a la clase

5: suplementos naturales, nutricionales, vitaminicos, minerales.

- La demandada indica que su giro principal tiene relacibn con la venta de
suplementos, lo cual no tiene vinculacion con el giro comercial principal de
Natura Cosméticos S.A. y que la solicitud realizada para adjudicarse el dominio
naturavidachile.cl no busca inducir a confusién o engafio, muy por el contrario,
busca abrirse al mercado con el fin de posicionarse en el rubro de los

suplementos alimenticios.

- Luego sefala la demandada que es importante destacar que Natura Cosméticos
S.A. no posee el monopolio en Chile de los nombres de dominio que incluyen la
expresion “Natura”, muy por el contrario, existen diversos dominios con distintos
titulares que incluyen la expresion en conflicto, indicando a modo ejemplar:
natura-austral.cl, natura-cert.cl, natura-lista.cl, naturaaustral.cl, naturabambu.cl,
naturabas.cl, naturabeechile.cl, naturabel.cl, naturabiobio.cl, naturabisse.cl,
naturactive.cl, naturadogfood.cl, naturaexport.cl, naturaffia.cl, naturaflor.cl,

naturafood.cl, naturagourmand.cl, naturagreen.cl, naturaice.cl, naturakofke.cl.

- A mayor abundamiento la demandada expresa que el dominio naturavida.cl
actualmente se encuentra asignado a un tercero, diferente del demandante,

qguien no presentd solicitud por el dominio naturavidachile.cl.

- Por ultimo indica que es necesario tener en consideracion que no se han
afectado de modo alguno los derechos marcarios validamente adquiridos por la

contraparte ya que ha solicitado la marca “Naturavida” en Chile para la clase 5.

[.4.4.- Resolucion. Por resolucion de fecha 20 de Noviembre de 2013 y que rola a fs.
102 de autos, se proveyo el escrito de la demandada, teniéndose por contestada la
demanda. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificacion por

correo certificado de dicha resolucion a las partes, rolan a fs. 104 y 105 de autos.



.5.- Prueba.

[.5.1.- Interlocutoria de Prueba : Esta resolucién dictada con fecha 20 de Noviembre

de 2013, recibié la causa a prueba por el término de ocho dias habiles, y fij6 como
hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: - Efectividad de tener el actor
mejor derecho para ser titular del nombre de dominio “naturavidachile.cl’.- La
interlocutoria de prueba fue notificada a las partes por correo certificado segun consta

en los certificados de la empresa de correos que rolan a fs. 104 y 105 de autos.

[.5.2.- Prueba documental: _ Parte demandante. La parte demandante acompafid con

citacion, en su escrito de demanda, documentos que no fueron objetados por la parte
demandada, los que rolan de fojas 45 a 95 de autos, segun el siguiente detalle:
1° Impresién de la pagina web www.inapi.cl, en los que se indica que Natura
Cosméticos S.A. es titular de los siguientes registros marcarios: Registro N° 780.327,
“Natura”, mixta, clase 16, de fecha 21 de Febrero de 2007; Registro N° 1.008.485,
“Natura”, mixta, clase 3, de fecha 14 de Noviembre de 2012; Registro N° 638.056,
“Natura”, denominacién, clases 3 y 21 de fecha 1 de Agosto de 2002, en proceso de
renovacion bajo la solicitud N°1.010.410 de fecha 5 de junio de 2012; Registro N°
989.352, “Natura”, mixta, clase 3, de fecha 14 de Febrero de 2012; Registro N°
631.739, “Natura”, mixta, clase 3, de fecha 4 de Junio de 2002, en proceso de
renovacion bajo la solicitud N°.003.031 de fecha 16 de abril de 2012; Registro N°
1.025.572, “Natura”, mixta, clase 5, de fecha 4 de Junio de 2012; Registro N°599.743,
“Natura”, mixta, clase 5, de fecha 17 de Julio de 2001, en proceso de renovacion bajo la
solicitud N°950.959 de fecha 29 de abril de 2011; Registro N°911.099, “Quotidiano de
Natura”, mixta, clase 3, de fecha 1 de diciembre de 2010; Registro N°911.101, “Natura
Bioequilibrio”, mixta, clase 3, de fecha 1 de diciembre de 2010; 2° Impresion de la
pagina web www.inpi.gov.ar, en los que se indica que Natura Cosméticos S.A. es titular
de los siguientes registros marcarios en Argentina: Registro de marca de Argentina
N° 1586525 “Natura”, mixta, clase 3, de fecha 25 de junio de 1996; Registro de marca
de Argentina N° 1432840 “Natura”, mixta, clase 3, de fecha 1 de enero de 1990;

Registro de marca de Argentina N° 1625859 “Natura Atmos”, mixta, clase 3, de fecha



17 de marzo de 1997; Registro de marca de Argentina N°1725497 “Natura Bothanica”,
mixta, de fecha 11 de Agosto de 1999; Registro de marca de Argentina N° 1541694
“Natura Chronos”, mixta, clase 3, de fecha 31 de octubre de 1994; 3° Impresion de la
pagina web www.impi.gob.mx, en los que se indica que Natura Cosméticos S.A. es
titular de los siguientes registros marcarios en México: Registro de marca de México
N°491139 “Natura”, mixta, clase 3, de fecha 9 de m ayo de 1995; Registro de marca de
México N° 487408 “Natura”, denominativa, clase 3, de fecha 17 de abril de 1995;
Registro de marca de México N°583962 “Natura”, mix ta, clase 5, de fecha 31 de julio
de 1998; Registro de marca de México N°873699 “Nat ura”, mixta, clase 3, de fecha 29
de marzo de 2005; Registro de marca de Brasil N°81 5441657 “Natura”, mixta, clase 3,
de fecha 28 de junio de 1994; Impresion de la pagina web www.inpi.gov.br, en los que
se indica que Natura Cosméticos S.A. es titular de los siguientes registros marcarios en
Brasil: Registro de marca de Brasil N°815102003 “N atura”, mixta, clase 3, de fecha 12
de abril de 1994; Registro de marca de Brasil N° 815082649 “Natura’, denominativa,
clase 3, de fecha 26 de junio de 1994; Registro de marca de Brasil N° 815441657
“Natura”, denominativa, clase 3, de fecha 26 de junio de 1994; 4° Impresion simple de la
pagina web de Nic Chile en relacién a la titularidad de Natura Cosméticos S.A. de los
siguientes nombres de dominio “.cl”: natura.cl; naturanet.cl; revistanatura.cl;
fundacaonatura.cl; institutonatura.cl; naturaeducacao.cl; consultoranatura.cl;
naturaconsultora.cl; consultora-natura.cl; naturachile.cl; redenatura.cl; 5° Impresiones

de paginas web relativas a los productos de marca “Natura”.

[.5.3.- Prueba documental: Parte demandada .- La parte demandada acompafié los

siguientes documentos probatorios no objetados por el demandante, los que rolan de
fojas 107 a 113 de autos, segun el siguiente detalle: 1° Copia simple del Diario Oficial
de fecha 13 de Septiembre de 2013 relativa a la publicacién de la solicitud de marca
“NaturaVida”, N° 1.064.624, a nombre de Inversiones Tecnhologia y Suministros S.A.,
mixta, clase 5; 2° Copia simple de Formulario N° 4415 del Servicio de Impuestos
Internos para la Declaracién de Inicio de Actividades de la sociedad Natura Vida S.A.;
3° Copia de comprobante de pago de patente comercial de la sociedad Natura Vida

S.A.; 4° Copia de boletas de ventas de la sociedad Natura Vida S.A..



1.6.- Observaciones a la prueba: Ninguna de las partes formul6 observaciones a la

prueba.

|.7.- Medidas para mejor resolver y citacidn para o ir sentencia.

Por resolucion de fecha 09 de Enero de 2014 y atendido al mérito de autos, se
cito a las partes para oir sentencia. El tribunal no decreté medidas para mejor resolver.
La referida resolucion rola a fs. 114 del expediente arbitral, la que fue notificada por e-
mail a las partes con igual fecha, de acuerdo a comprobante que rola a fojas 115 de

autos.

II.- PARTE CONSIDERATIVA

PRIMERO: Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por pluralidad
de solicitudes y no por revocacion, este juicio arbitral ha tenido por objeto, determinar el
mejor derecho que tendrian los solicitantes para ser titulares del nombre de dominio

“naturavidachile.cl”.

SEGUNDO: Que en este proceso arbitral, INVERSIONES TECNOLOGIA Y
SUMINISTROS S.A., ha tenido el caracter de demandado y Natura Cosméticos S.A.

Rep. por Cristébal Porzio Honorato, ha tenido el caracter de parte demandante. Que
consecuentemente con lo anterior, ha correspondido a la demandante probar su mejor
derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa, y a la parte demandada
desvirtuar lo anterior o probar que sus derechos son de igual o mayor jerarquia que los

de su contraparte.

TERCERO: Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos
esenciales de la misma, entre otros, que: 1° Natura Cosméticos S.A., es una de las
empresas de cosmética mas grande y mas conocidas en Chile y Latinoamérica, con
mas de 40 afios de existencia confirma su posicion de liderazgo en el sector de

cosmeéticos y productos de higiene y perfumeria; 2° Las caracteristicas de excelencia de



los productos Natura ha tenido como natural consecuencia su expansion en el mercado
a lo largo de Latinoamérica y aun mas allad. En efecto, en Brasil ha alcanzado mas de
4.500 municipios. En América del Sur, empezé por Chile, en la década del 80, y
extendio su actuacion a Argentina, Peru, Bolivia, y México; 3° Es titular, tanto en Chile
como en el extranjero, de numerosos registros marcarios vigentes, tanto para la marca
“Natura” como para marcas que contienen dicha expresion, a saber: Registro N°
780.327, “Natura”, mixta, clase 16, de fecha 21 de Febrero de 2007; Registro N°
1.008.485, “Natura”, mixta, clase 3, de fecha 14 de Noviembre de 2012; Registro N°
638.056, “Natura”, denominacién, clases 3 y 21 de fecha 1 de Agosto de 2002, en
proceso de renovaciéon bajo la solicitud N°1.010.410 de fecha 5 de junio de 2012;
Registro N°989.352, “Natura”, mixta, clase 3, de fecha 14 de Febrero de 2012; Registro
N° 631.739, “Natura”, mixta, clase 3, de fecha 4 de Junio de 2002, en proceso de
renovacion bajo la solicitud N°.003.031 de fecha 16 de abril de 2012; Registro N°
1.025.572, “Natura”, mixta, clase 5, de fecha 4 de Junio de 2012; Registro N°599.743,
“Natura”, mixta, clase 5, de fecha 17 de Julio de 2001, en proceso de renovacién bajo la
solicitud N950.959 de fecha 29 de abril de 2011; Registro N° 911.101, “Natura
Bioequilibrio”, mixta, clase 3, de fecha 1 de diciembre de 2010; 4° Son y han sido
titulares en el extranjero, de diversos registros para la marca “Natura”, de los cuales y a
modo simplemente ejemplar, cita los siguientes: Registro de marca de Argentina N°
1586525 “Natura”, mixta, clase 3, de fecha 25 de junio de 1996; Registro de marca de
Argentina N° 1432840 “Natura”, mixta, clase 3, de fecha 1 de enero de 1990; Registro
de marca de Argentina N° 1625859 “Natura Atmos”, mixta, clase 3, de fecha 17 de
marzo de 1997; Registro de marca de Argentina N°17 25497 “Natura Bothanica”, mixta,
de fecha 11 de Agosto de 1999; Registro de marca de Argentina N°1541694 “Natura
Chronos”, mixta, clase 3, de fecha 31 de octubre de 1994; Registro de marca de México
N°491139 “Natura”, mixta, clase 3, de fecha 9 de m ayo de 1995; Registro de marca de
México N° 487408 “Natura”, denominativa, clase 3, de fecha 17 de abril de 1995;
Registro de marca de México N°583962 “Natura”, mix ta, clase 5, de fecha 31 de julio
de 1998; Registro de marca de México N°873699 “Nat ura”, mixta, clase 3, de fecha 29
de marzo de 2005; Registro de marca de Brasil N°81 5441657 “Natura”, mixta, clase 3,
de fecha 28 de junio de 1994; Registro de marca de Brasil N° 815102003 “Natura”,
mixta, clase 3, de fecha 12 de abril de 1994; Registro de marca de Brasil N°815082649



“Natura”, denominativa, clase 3, de fecha 26 de junio de 1994; 5° Es titular de los
siguientes nombres de dominio “.cl” natura.cl; naturanet.cl; revistanatura.cl;
fundacaonatura.cl; institutonatura.cl; naturaeducacao.cl; consultoranatura.cl;
naturaconsultora.cl; consultora-natura.cl; naturachile.cl; redenatura.cl; 6° EI nombre de
dominio solicitado adiciona a su marca la expresion “Vida Chile”, lo que a su juicio no
otorga el grado de distintividad suficiente para diferenciar adecuadamente el nombre de
dominio solicitado con sus marcas; 7° Es duefia y actualmente hace uso de una
diversidad de marcas asociadas al “housemark” “Natura”, como son “Natura Amo”,
“Natura Amor America”, “Natura Ekos”, “Natura Bioequilibio”, “Natura Chas” “Natura
Unica”; 8° Por ultimo indica que no cabe en autos la aplicacion del principio first come,
first served que opera cuando tanto demandante como demandado actian de buena fe
y tienen legitimos intereses que serian considerados como equivalentes, situacion que
a su juicio, en este caso no es aplicable toda vez que el gran grado de fama y
notoriedad alcanzada por la marca “Natura” y su familia de marcas asociadas, no puede
ser equiparado a los intereses que eventualmente pueda alegar y acreditar el primer

solicitante.

CUARTO: Que la parte demandada ha sefialado como sus argumentos esenciales
para ser titular del nombre de dominio en disputa, entre otros, los siguientes: 1° Con
fecha 05 de junio de 2013 mediante escritura publica de constitucion dofia Marcia
Ponce Olivares y don David Fernandez Gonzélez crearon la sociedad andnima cerrada
Natura Vida S.A., cuyo extracto fue inscrito en el Registro de Comercio del Conservador
de Bienes Raices de Santiago con fecha 12 de Julio de 2013, y publicado en el Diario
Oficial el 15 de Julio de 2013; 2° Dofla Marcia Ponce Olivares, en representacion de
Inversiones Tecnologia y Suministros S.A. solicitd ante el INAPI la inscripcién de la
marca Comercial “Naturavida”, bajo la solicitud N2 1064624, correspondiente a la clase
5: suplementos naturales, nutricionales, vitaminicos, minerales; 3° Que su giro principal
tiene relacion con la venta de suplementos, lo cual no tiene vinculaciéon con el giro
comercial principal de Natura Cosméticos S.A. y que la solicitud realizada para
adjudicarse el dominio naturavidachile.cl no busca inducir a confusion o engafio, muy
por el contrario, busca abrirse al mercado con el fin de posicionarse en el rubro de los

suplementos alimenticios; 4° Es importante destacar que Natura Cosméticos S.A. no



posee el monopolio en Chile de los nombres de dominio que incluyen la expresion
“Natura”, muy por el contrario, existen diversos dominios con distintos titulares que
incluyen la expresion en conflicto, indicando a modo ejemplar: natura-austral.cl, natura-
cert.cl, natura-lista.cl, naturaaustral.cl, naturabambu.cl, naturabas.cl, naturabeechile.cl,
naturabel.cl,  naturabiobio.cl,  naturabisse.cl,  naturactive.cl, naturadogfood.cl,
naturaexport.cl,  naturaffia.cl,  naturaflor.cl,  naturafood.cl,  naturagourmand.cl,
naturagreen.cl, naturaice.cl, naturakofke.cl; 5° El dominio naturavida.cl actualmente se
encuentra asignado a un tercero, diferente del demandante, quien no presento solicitud
por el dominio naturavidachile.cl; y 6° Es necesario tener en consideracion que no se
han afectado de modo alguno los derechos marcarios validamente adquiridos por la

contraparte ya que ha solicitado la marca “Naturavida” en Chile para la clase 5.

QUINTO: Que la parte demandante acompafié documentos probatorios en estos
autos, no objetados por la contraria, segun se detallan en el punto 1.5.2 de la parte
expositiva de este fallo, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este
sentenciador: i) que el actor es titular de la marca comercial “Natura” en Chile para las
clases 3, 5, 16, 21, que dice relacion con productos cosméticos, terapéuticos, jabones
ropa, calzados y sombrereria, productos farmacéuticos y veterinarios, productos
higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico y alimentos para bebe, entre otros; ii)
que el actor es titular de la marca comercial “Natura” en Argentina, México y Brasil, para
las clases 3 y 5; iii) que el actor es titular de los siguientes nombre de dominio:
natura.cl;  naturanet.cl;  revistanatura.cl;  fundacaonatura.cl; institutonatura.cl;
naturaeducacao.cl; consultoranatura.cl; naturaconsultora.cl;  consultora-natura.cl;
naturachile.cl; redenatura.cl; iv) que el actor es titular y actualmente hace uso de una
diversidad de marcas asociadas al “housemark” “Natura” como son “Natura
Bioequilibio”, “Natura Atomos”, “Natura Bothanica”, “Natuya Chronos” y “Quotidiano de
Natura”; y v) que el actor se dedica a la industria de la cosmética, hecho que es publico

y notorio.



SEXTO: Que la parte demandada acompafié documentos probatorios en estos
autos, no objetados por la contraria, segun se detallan en el punto 1.5.3 de la parte
expositiva de este fallo, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este
sentenciador que se encuentra tramitando el registro de la marca “Naturavida”, mixta,
para la clase 5, que incluye suplementos naturales, nutricionales, vitaminicos y
minerales.

SEPTIMO: Que por otra parte, la Reglamentacion para el funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio .CL dispone expresamente en su clausula Décimo
Cuarta que: “14. Seréa de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripcion no
contrarie las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la
competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos validamente

adquiridos por terceros.”

OCTAVO: Que en estos autos, el actor acreditO por una parte, tener un legitimo
interés en el uso del nombre de dominio controvertido, y por otra, un derecho asociado
a dicho uso, toda vez que es titular de la marca comercial “Natura” tanto en Chile como
en el extranjero, para las clases 3, 5, 16 y 21, las que incluyen productos cosméticos,
terapéuticos, sustancias dietéticas para uso medico y alimentos p ara bebe, entre
otros, expresion que se comprende en el nombre de dominio objeto de autos,
correspondiéndole por ende a la demandada probar a lo menos que sus derechos son
de igual jerarquia que los de su contraparte, lo que no ha ocurrido en la especie. En
efecto, si bien la demandada contest6 la demanda de autos y ha invocado un legitimo
interés, no acompanoé en este proceso arbitral prueba que permita acreditar un derecho
de igual o mejor jerarquia que el de su contraparte, mas aun cuando la prueba
acompafada en estos autos arbitrales dice relaciébn con un nombre social “Natura Vida
S.A.” que corresponde a una sociedad distinta de la solicitante del nombre de dominio

en disputa y una solicitud de registro marcario que constituye una mera expectativa.



NOVENO: Que de acuerdo con los fundamentos expuestos y consideraciones
precedentes, este Juez Arbitro puede concluir que NATURA COSMETICOS S.A.
(CRISTOBAL PORZIO HONORATO), tiene un mejor derecho para ser titular del
nombre de dominio “naturavidachile.cl”, al ser titular de marcas comerciales constituida
por la expresion “NATURA” para distinguir servicios de las clases 3, 5, 16 y 21, tanto en
Chile como en el extranjero, expresion que constituye parte del nombre de dominio en

disputa.

[l. PARTE RESOLUTIVA

Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa
precedentes, lo que disponen los articulos 222 y siguientes del Codigo Organico de
Tribunales, los articulos 636 y siguientes del Cddigo de Procedimiento Civil, el
Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC
Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro
ordenamiento juridico, SE RESUELVE:

1. Asignese el nombre de dominio “naturavidachile.cl” a NATURA COSMETICOS
S.A. (CRISTOBAL PORZIO HONORATO), cédula nacional de identidad N°
11.472.650-8.

2. Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no
condenar a la parte demandada en costas, y en cuanto a las del arbitraje, seran

pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular y;

3. Notifiquese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y

electronico y remitase el expediente a NIC Chile.



Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal

La presente resolucién es autorizada por los testigos dofia Joanna Rojas Negrete,
cédula nacional de identidad N° 13.771.745-k y don Nicolds Lucero Letelier, cédula
nacional de identidad N° 15.782.565-8, ambos domiciliados en calle Agustinas N° 1291,
piso 3, oficina C, Santiago.

Joanna Rojas Negrete Nicolas Lucero Letelier



