Juan Agustin Castellon Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio rivoly.cl
Santiago, 22 de octubre de 2008.
VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio N® OF09345 de fecha 6 de agosto de 2008 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
oposicion al nombre de dominio “rivoly.cl”;

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes
en dicho conflicto Paola Olivares Sazo (no validado), con domicilio en Condominio El Boldal
Casa 4b, Colina, Santiago, quien inscribié dicho nombre de dominio con fecha 17 de abril de
2008, a las 15:02:24 GMT y Fabrica de Fideos Rivoli S.A.., representada por Estudio Alessandri
& Cia. Ltda., con domicilio en calle El Regidor 66, Piso 10, Las Condes, Santiago, quien inscribid
dicho nombre de dominio con fecha 12 de mayo de 2008, a las 20:10:16 GMT.

TERCERO: Que por resolucion de fecha 6 de agosto de 2008, la cual rola a fojas 4 de autos, el
suscrito acepto el cargo para el conflicto por el nombre de dominio rivoly.cl, y juré desempefarlo
fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las
reglas de procedimiento para el dia 12 de agosto de 2008 a las 12:30 horas.

CUARTO: Que la resolucion y la citacién referidas precedentemente fueron notificadas a NIC
Chile por correo electronico con firma digital con fecha 6 de agosto de 2008 y a las partes por
correo electronico de la misma fecha y por correo certificado de fecha 8 de agosto de 2008,
segun consta de los comprobantes que rolan a fojas 6 y 7 de autos.

QUINTO: Que el dia 12 de agosto de 2008, a las 12:30 horas, tuvo lugar el comparendo
decretado, con la asistencia de don Sebastian Alfredo Molina Necul, por la segunda solicitante, y
en rebeldia de la primera solicitante, levantandose el acta que rola a fojas 8 de autos.

SEXTO: Que las resoluciones dictadas en la audiencia de fojas 8 fueron notificadas a las partes
con fecha 13 de agosto de 2008, segun consta del atestado de fojas 10.

SEPTIMO: Que, por escrito de fecha 27 de agosto de 2008, la parte de Fabrica de Fideos Rivoli
S.A. hizo su planteamiento de mejor derecho al nombre de dominio en disputa manifestando lo
siguiente: el nombre de dominio solicitado reproduce, de forma practicamente idéntica, el
elemento central y mas distintivo de su razon social; a la existencia de los registros N° 566.914;
617.137; y 617.138, que distinguen, a través del signo Rivoli, productos de la clase 30, y al
registro previo de los nombres de dominio rivoli.cl, y fideosrivoli.com. Que Fabrica de Fideos
Rivoli S.A., es una importante empresa del rubro alimenticio, orgullo de la industria argentina, y
con una reconocida trayectoria y prestigio internacional, respecto de sus marcas “Rivol’” y
“Chicago”, a través de las que ofrece al publico consumidor diversos tipos de pastas, tales como
“guiseros, soperos, mofios, largos y nidos”, siendo la productora de la mas moderna y variada
gama de fideos secos de la industria de fideos en Latinoamérica, ademas de poseer una
tecnologia de produccion cuidadosamente disefiada, construida y equipada por especialistas y
fabricantes italianos, junto a las mejores materias primas y estandares ambientales. Que a mayor
abundamiento, bajo el proceso de certificacion de normas ISO 9002, sus productos son
elaborados con ingredientes, sin aditivos ni conservantes, ademas del empleo de envases
flexibles, laminados a través de un sistema completamente respetuoso del medio ambiente,
donde la mano del operario no interviene, por cuanto los procesos de elaboracion y envasado
son completamente automaticos. Que todo lo anterior ha permitido a la parte posicionarse en el
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mercado como el mas importante y moderno establecimiento argentino de fabricacion de pastas
secas, dada la tecnologia empleada y la capacidad instalada de produccion. Que la expresién
rivoli es de vital importancia para la parte, constituyendo el signo que le permite distinguirse en el
mercado, e individualizar correctamente los productos que ofrece en éste. Que de esta manera,
el mejor derecho que la parte tiene respecto del nombre de dominio rivoly.cl, se fundamenta en
los siguientes antecedentes: que el nombre de dominio solicitado incluye una expresion
esencialmente idéntica a la razén social de la parte, que la parte ha registrado la expresién Rivoli
como marca en Chile, siendo actualmente titular de los siguientes registros de marcas: Registro
N° 566.914, marca Rivoli (mixta), que distingue todos los productos de la clase 30; Registro N°
617.137, marca Rivoli (mixta), que distingue todos los productos de la clase 30 y Registro N°
617.138, marca Rivoli (mixta), que distingue todos los productos de la clase 30. Que en este
sentido, de acuerdo al derecho comparado, asi como también a la jurisprudencia relativa a
nombres de dominio, se ha tomado claramente en cuenta la relacién que existe entre nombres
de dominio y marcas comerciales, puesto que ambos comparten caracteristicas comunes, por
cuanto ambos poseen un rol identificador de diversos bienes o servicios, que se ofrecen a través
de Internet. Que por ende, al resolverse la titularidad de un nombre de dominio, se debe tener en
cuenta, precisamente, la titularidad de los registros marcarios para el signo pedido como
dominio. Que también, de acuerdo a la Politica Uniforme de Resolucion de Conflictos de
Nombres de Dominio (Uniform Domain Names Dispute Resolution Policy), desarrollada por la
Corporacién de Nombres Asignados a Internet (Internet Corporation for Names and Numbers
“ICANN"), se reconoce como aspecto fundamental para la resolucion de los conflictos la
titularidad de los registros marcarios para el signo en cuestion, y en su titulo preliminar se
considera como fundamento para iniciar un procedimiento de disputa de dominio si el nombre de
dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios
respecto de la cual, la parte demandante tiene derechos. Que tales criterios han sido recogidos
por los articulos 20, 21 y 22 del Reglamento de Nic Chile, y, por consiguiente, si se asignara el
nombre de dominio al primer solicitante, dofia Paola Olivares Sazo, ello podria causar graves
confusiones entre los consumidores. Que es preciso tener presente que el Reglamento de Nic
Chile, al referirse a las revocaciones de dominios, sefiala como condicién para los mismos, que
el nombre de dominio sea idéntico o engafiosamente similar a una marca de productos o
servicios, 0 a un nombre por el cual el reclamante es reconocido. Que este hecho debe ser
tomado en consideracion al resolverse el mejor derecho respecto al nombre de dominio rivoly.cl.
Que un nombre de dominio, al permitir una adecuada identificacién en la red, constituye una
verdadera “direccion electronica”, mediante la cual los usuarios conciben e identifican a una
determinada empresa, persona, o institucién, pudiendo, consiguientemente, reconocerla al
ingresar a la correspondiente pagina. Que con esa finalidad en mente, la parte solicito, y es
actualmente titular de los siguientes nombres de dominio: rivoli.cl, fideosrivoli.com. Que estos
nombres de dominio constituyen la manera mas rapida, amplia, y completa a través de los cuales
la parte informa a los consumidores respecto de las cualidades y caracteristicas de sus
productos, encontrandose libremente accesibles para cualquier usuario de Internet. Que de esta
manera, el otorgamiento del nombre de dominio de autos al primer solicitante sdlo produciria
desmedro a los nombres de dominio ya utilizados por la parte, por cuanto provocaria todo tipo de
errores y confusiones, que impedirian una correcta informacion de los usuarios de Internet;
hecho que debe ser evitado concediendo a la parte el nombre de dominio rivoly.cl. Que este
signo, utilizado por la parte desde hace mas de diez afios, ha adquirido, a través de un constante
esfuerzo de posicionamiento de marcas, consistente en proveer productos de dptima calidad, y
en distribucion eficiente a los mayores mercados latinoamericanos, gran prestigio y notoriedad,
en Chile y en Latinoamérica. Que, en este sentido, ha través de las utilizaciones citadas en los
numerales anteriores, la parte ha logrado crear un fuerte vinculo entre la expresion Rivoli, y su
empresa, de manera tal que dicha expresion es automaticamente asociada como distintiva de
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sus productos. Que asimismo, dicho vinculo creado por la parte, le otorga un mejor derecho para
adjudicarse todos los nombres de dominio que contengan un signo o expresion esencialmente
sustancial al que la distingue, especialmente el signo de autos, que en la practica constituye una
expresion idéntica. Que, de esta manera, es fundamental que la asignacién del dominio de autos
proteja los intereses de la parte, adquiridos luego de arduos esfuerzos a lo largo de afos de
trabajo, antecedente que debe ser considerado al momento de dictar la sentencia en la presente
controversia. Que el nombre de dominio rivoly.cl, y la marca registrada “Rivoli”, no podran
coexistir pacificamente, bajo diferentes titulares, como ocurre en el presente caso. Que los
usuarios de Internet identifican, o interpretan la existencia de un nombre de dominio
determinado, a través de la razdn social, de las marcas existentes, y sobre todo de los dominios
registrados, que distinguen e individualizan a una determinada empresa, persona, o institucion.
Que es asi como el consumidor que digita el nombre de dominio rivoly.cl, tendrd la expectativa
legitima, dada la similitud casi idéntica de los signos, de encontrar a través de dicho portal,
informacion o contenidos respecto de la parte. Que la asignacion del dominio rivoly.cl, al primer
solicitante constituiria una causal de error y confusion entre el publico consumidor, por cuanto la
confusion de las letras ", e “y”, es un hecho de normal ocurrencia, sobre todo cuando dichas
letras se encuentran al final de cada signo, lo que contradeciria completamente el espiritu de la
Normativa marcaria vigente, asi como los criterios determinados por ICANN, recogidos en la
reglamentacion de Nic Chile aplicables en esta materia. Cita jurisprudencia, y en mérito de todo
ello solicita le sea asignado el nombre de dominio en definitiva.

OCTAVO: Que, por resolucion de fecha 29 de agosto de 2008, la cual rola a fojas 42 de autos,
se confirid traslado de la demanda a la primera solicitante, el que fue evacuado en rebeldia.
NOVENO: Que por resolucion de fecha 5 de septiembre de 2008, rolante a fojas 43, se recibié la
causa a prueba, fijdndose los siguientes hechos substanciales y pertinentes controvertidos: 1.-
Derechos e intereses de las partes en la denominacién “rivoly”; 2.- Utilizacion efectiva que las
partes han realizado, realizan actualmente o realizaran en lo futuro, constituida esta ultima por
hechos y/o proyectos concretos, de la denominacion “rivoly”.

DECIMO: Que, durante el curso del juicio, las partes rindieron las siguientes pruebas:

La parte de Fabrica de Fideos Rivoli S.A., la documental conformada por los siguientes
instrumentos: 1) Copia de los registros de marcas Nos 566.914, de fecha 28 de abril de 2000,
617.137, de fecha 15 de enero de 2002 y 617.138, de fecha 15 de enero de 2002, todos para la
marca “Rivoli” para distinguir productos de la clase 30, a nombre de Fabrica de Fideos Rivoli
S.A.; 2) Copia de registros de la marca Rivoli en la Republica Argentina (fs. 28 y 29); 3) Impreso
de pagina web de Nic Chile para el dominio rivoli.cl (fs. 30); 4) Copia de la sentencia arbitral
recaida en autos por dominio rivolicl (fs. 31) 5) Impresos de las paginas web
www.fideosrivoli.com, www.webdelasmarcas.com y www.larazon.com (fs. 36 a 41).

La parte de Paola Olivares Sazo no rindié pruebas.

UNDECIMO: Que por resolucion de fecha 16 de octubre de 2008, rolante a fojas 44 de autos, se
citd a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, acompanados en tiempo y forma los documentos referidos en el acapite décimo
de la parte expositiva, éstos no fueron impugnados, razén por la cual debe tenérselos y se los
tiene por reconocidos.

SEGUNDO: Que consta de los documentos referidos y reconocidos en el considerando primero
anterior y de lo alegado por las partes, que la posicion de los litigantes de este juicio, en relacién
con el nombre de dominio en disputa, es la siguiente: la primera solicitante, Paola Olivares
Sazo, ha demostrado ser la primera solicitante del nombre de dominio, lo cual la ampara con la
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presuncion de mejor derecho y buena fe en su inscripcion que se expresa en el principio "First
come, first served", presuncién que no es, sin embargo, una presuncion de derecho y puede
ceder ante prueba en contrario. En cuanto a la segunda solicitante, Fabrica de Fideos Rivoli
S.A., demostré que el nombre de dominio en disputa corresponde a su propio nombre o razén
social y tener registros marcarios respecto del mismo, los cuales datan de fechas muy anteriores
a la fecha de solicitud de nombre de dominio por la demandada. Demostr también ser una
empresa fabricante de pastas secas (documentos de fojas 36 a 41) y ser titular del nombre de
dominio rivoli.cl, que obtuvo por sentencia arbitral en juicio contradictorio (fs. 31). Resulta,
ademas, evidente, que existe una similitud grafica y fonética entre las expresiones “Rivoli” y
“Rivoly”, asi como ambas tienen analoga significacion.

TERCERO: Que el objeto preciso de este juicio consiste en determinar cual de las partes tiene
un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y los considerandos anteriores permiten
deducir que dicho mejor derecho corresponde a la demandante y segunda solicitante, la cual
fabrica, publicita y comercia productos con ese nombre, el que corresponde a su propia razon
social, y es marca comercial inscrita y vigente en Chile con anterioridad a la solicitud de la
demandada, por sobre esta ultima, quien solo justifico ser la primera solicitante del dominio. Por
consiguiente, y por cuanto resulta comprobado el mejor derecho de la demandante y segunda
solicitante Fabrica de Fideos Rivoli S.A., se acogera su demanda, en los términos que pasan a
expresarse en la parte resolutiva de la sentencia.

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

RESUELVO:

Que se acoge la demanda deducida por la parte de Fabrica de Fideos Rivoli S.A. en contra de
Paola Olivares Sazo (no validado), y se asigna el nombre de dominio rivoly.cl a su favor.

Notifiquese por carta certificada a las partes y por correo electronico con firma digital a la
Secretaria de NIC Chile; firmese la presente resolucion 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 electrénico para fines informativos y remitase
el expediente a NIC Chile.

Juan Agustin Castellén Munita
Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Cristian Villalonga Torrijo, C.l. 14.347.431-3 y dofia Lidia Pamela
Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.
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