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Asunto: tiendatopten.cl - sentencia definitiva

De: "Moya, Alejandra" <amoya@estudiogkd.cl>

Fecha:Thu, 10 Jan 2008 20:10:19 -0300

A: <fallos@legal.nic.cl>, <eliseo@cyuniverse.com>, séthmante@mnvb.cl>, <brundl@mnvb.cl>,
<lcatrilef@mnvb.cl>, <ppgutierrez@mnvb.cl>, <mvaidgna@mnvb.cl>, <scastro@mnvb.cl>

CC: "Moya, Alejandra™ <amoya@estudiogkd.cl>

Santiago, diez de enero de dos mil ocho

Adjunto a la presente resolucion dictada con estiag en autos por conflicto sobre nombre de dondi@io
la referencia.

Alejandra Moya
Juez Arbitro

En Santiago de Chile, a diez de enero del afio dascho, en los autos por conflicto en inscripcd® nombre de
dominio tiendatopten.cl, suscitado entredDepartamento de Informética (DO GWAN KIM KIM) , RUT
9.978.198-K, domiciliado en Dominica 367, Oficingd, GRecoleta, Santiago VTEJIDOS CAFFARENA S.A.,
RUT 91.008.000-8, domiciliado en Camino a Meliplll@600, Maipu, Santiago, se resuelve:

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1. Que conforme consta en autos, con fecha 28 de rdar2007, siendo las 15:35:57 GMJepartamento
de Informética (DO GWAN KIM KIM) formulé solicitud de inscripcion de nombre de dadmin
tiendatopten.cl, constituyéndose asi en el primer solicitantede, & el dia 2 de abril de 2007, siendo las
22:46:51 GMT, TEJIDOS CAFFARENA S.A., formulo la solicitud competitiva que da lugar akgente
conflicto de nombres de dominio.

2. Que con fecha de 30 de mayo de 2007 se recibiol@eCKile el Oficio N° 07598, por el que dofa
Margarita Valdés Cortés comunica a este arbitrodssignacion como Arbitro del conflicto por la
inscripcion del nombre de domini@ndatopten.cl suscitado las partes ya individualizadas.

3. Que con fecha 8 de junio de 2007 se acepto lamEsian y se citd a las partes a audiencia de ¢acidih
y/o fijacion del procedimiento para el dia 22 daigude 2007 en Bandera 341 oficina 759, comuna de
Santiago, notificando de ello a todos los interesgbr carta certificada y correo electronico yeggndose
a los autos los comprobantes de ingreso de coost@alpcorrespondientes. Dicha audiencia postedoten
se suspendio, fijandose como nuevo dia el 20 de gig¢l 2007 a la misma hora y lugar, notificandoste e
resolucién por carta certificada y correo electénsegin consta a fojas 8.

4. Que con fecha 20 de julio del afio 2007 se reabizédudiencia de conciliacién y/o fijacion del
procedimiento, en la que comparecié por el segwulwitante don Mario Valderrama Venegas, quien
acompano los poderes con que acreditd la repres@mtiavocada. El tribunal lo tuvo presente y oxilee
agregaran a los autos. Dada la no comparecencigrieér solicitante, se procedié derechamente a la
fijacion del procedimiento, en resolucién que foatifitada por correo electrénico a las partes.

5. Que a fojas 22 y siguientes consta demanda arlptedentada por la segunda solicitante, ya
individualizada en autos, quien solicita que sadigne derechamente el nombre de dominio en dispata
base a los antecedentes de hecho y de derecha gus partes substanciales sefiala.

Observa que su contraparte solicité la asignac&@mdmbre de dominio en disputa, presentandoseypor
representada la correspondiente solicitud competitentro del plazo establecido por el Reglameata pl
funcionamiento del registro de Nombres de Domifb. .Agrega que, en referencia a aquellos hechos y
derechos que demuestran inequivocamente el majechieque asiste a su representada, cabe sefialar qu
Tejidos Caffarena S.A. es una empresa cuyo giripdl es la fabricacién y comercializacién de vagb
textil, principal, pero no exclusivamente femenigag fue creada en 1920, y tiene reconocido giesti
nacional e internacional. Segun manifiesta, desdecanstitucion su representada se ha orientado y
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preocupado por la proteccion de todos sus pridkedgndustriales, entre los que se incluyen numerosa
marcas comerciales y nombres de dominio. Entres égtimnos, aclara, se encuentra la marca denomnati
y mixta TOP TEN para productos de la clase 25, yopastuario, marca que se encuentra ademas eatgistr
en Costa Rica y Perl, siendo ademas su represeaagiapheataria del nombre de dominio toptenonlinelcl,
gue se encuentra vigente y operativo, y que, @psuon, es casi idéntico al nombre de dominio ispwda.

Contintia sefialando que el asignar el nombre denimren conflicto al primer solicitante acarrearia u
perjuicio a su representada, toda vez que ambateri@m a confundirse, motivo por el cual el primer
solicitante podria incluso captar clientela de dagi Caffarena S.A. Segun agrega, el dominio sadloitse

ha utilizado para publicitar la venta de produatekgiro textil, tales como pantalones, pollerdmlecos y
petos. Advierte que cuando su representada detéetso que el primer solicitante estaba haciendtade
pagina web identificada con el dominio de autogrneié una carta al informandole que habian tomado
conocimiento del uso de la marca TOP TEN en refeaiproductos de la clase 25, marca que so6lo mexde
utilizada por su titular Tejidos Caffarena S.A.nfagizando que su uso era altamente inductivo &usam

y traeria perjuicios tanto a ellos como a los comdares. Afiade que en dicha carta se hizo expresa
referencia al signo © que se encuentra junto aliter TOP TEN en la pagina web www.tiendatopterhccl,
que, segun manifiesta, crea en los consumidoredalse apariencia de proteccion, actuando asiilepr
solicitante como duefio sin revestir esa calidadiy pgleno conocimiento de que la marca se encuentra
registrada.

Agrega que su representada usa la expresion y mi@BaTEN desde el 5 de agosto de 2002, momento en
gue comenzo a operar con una linea de productbkeseque comercializa a través de venta directim, es

a través de catalogo, y que consta de una lingaadieictos para hombres y nifios que incluye calegtin
ropa interior y pijamas. Las ventas por catalogwegentan alrededor del 13% de las ventas totalesid
representada, un 15% de las cuales estan asoeiddavarca TOP TEN, por lo que, concluye, se tlata
una marca importante para su representada. Eséwjd®ntinUa, el dafio que ocasiona el que unrterse

un dominio practicamente igual, que le permite beiagse ilegitimamente del prestigio de su repmésso,

lo que constituye un atentado a la ética mercadtiktiene que tanto la marca TOP TEN como el domini
toptenonline.clson valiosos intangibles de la empresa por losglieita expresamente se declare la mala fe
con la que el primer solicitante actua.

En cuanto al principio “First come first servedyeagla jurisprudencia ha reiterado, manifiesta queire
principio que supone el actuar de buena fe y sinevar el mejor derecho de un tercero, caso emall c
considera no se encuentra el primer solicitanteceHaencion a la confusion que se produciria en el
consumidor en caso que a través del nombre de dpsnndisputa se ofrecieran y publicitaran sergide
venta de vestuario, como segun afirma ha ocurnd@e hechos, ya que necesariamente se presumiria |
relacion entre tiendatopten.cl y la marca y domihéosu representada, causando un grave perjuic® a
s6lo a Tejidos Caffarena S.A. sino a sus clienttsades o potenciales.

Cita la el conflicto hidroquality.cl como ejemplo el cual se asigné el dominio al segundo solititan

Al primer otrosi, pide se tengan por acompafiados,citacion, productos y etiquetas marca TOP TEN, y
varios documentos, entre los que se cuentan aotasales que certifican la utilizacion de la naafOP
TEN por parte del primer solicitante para comeizdal productos de la clase 25, y que el nombre de
dominio toptenonline.cl se encuentra asignadoragresentada.

6. Que, a fojas 51 el Tribunal, proveyendo la presadtadel segundo solicitante, dio traslado, terniepar
acompafiados los documentos.

7. Que habiéndose vencido todos los plazos fijadauers, a fojas 52 se cit6 a las partes a oir seiaten
CONSIDERANDO: Que sin perjuicio que ha vencido &zp fijado por este Tribunal sin que la primera
solicitante se apersonara en autos, se estimagmaeirealizar las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que, la materia del conflicto de autogseuentra circunscrita a decidir cual de las paésitantes
tiene mejor derecho a la asignacién del nombreoddrdo en disputa, esto esiehdatopten.cl'.
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SEGUNDO: Que rige la soluciéon de conflictos de noesbde dominio el principio “first come first sedVe
actualizacién tecnologica del antiguo aforismodiad “prior in tempore prior in iure”, siempre qles partes
estén en igualdad de condiciones. El Reglament® @laFuncionamiento del Registro de Nombres de Biomi
gue rige estas materias establece que existe aphald condiciones cuando ambos solicitantes teimjarés
legitimo, derechos de igual naturaleza al signddoegl que ninguna de ellas se encuentre de mal&rfesu
aplicacion habrd de tenerse en cuenta que por retioflamiento técnico el sistema de DNS no admite la
supervivencia de dos nombres de dominio idénti@e bn mismo TLD, razén que hace que en definiélva
aforismo juridico que antes enuncidramos sea leaasl extremo, esto es, al punto que el primeecsqlicita es

el unico servido.

TERCERO: Que en este contexto, el arbitro que deeitos conflictos ha sido concebido como un @rbitr
arbitrador, que debera, conforme su real sabetendar definir la disputa acorde a lo que la pradele indique,
intentando en todo caso resguardar la equidad ejue ichperar en toda resolucién de conflictos.

CUARTO: Que el sistema de nombres de dominio feadw como una reaccion natural a la proliferaceirudo

de sistemas de informacion y el crecimiento deretiey su desarrollo como medio a través del aspkrsonas
naturales o juridicas se comunican e informan armidles interesados en los productos, bienesviziesr que

ofrecen puedan llegar a ellos de forma simple gtm@mente intuitiva. Esto ha llevado a que aredsidrecho
qgue antes permanecieron ajenas al desarrollo teginol hoy se encuentren abocadas al estudio de e8iro
fenébmeno puede afectar derechos exclusivos valickenaelquiridos en virtud del sistema juridico tcaahal. Es

el caso del derecho marcario, que se acerca depstetoda vez que a través de la inscripcion deoambre de
dominio puede producir efectos no deseados respbettvs derechos marcarios constituidos y vigeriss.
asimismo el caso del Derecho de la Competenciasguacerca toda vez que a través de la inscrigzonn

dominio pueda afectar la libre y sana competenagadgbe imperar en un mercado determinado.

QUINTO: Que en el caso de autos la segunda saiteitha alegado que la asignacion del nombre denimmin
disputa podria afectar sus derechos validamentgtittddos, especificamente sus derechos marcaving parte
del nombre de dominio.

SEXTO: Que si bien la segunda solicitante no atifeen autos que contaba, segun afirmaba, con megist
marcarios que incluyeran parte del término solitifauna busqueda simple realizada por este awitrel sitio
web del Departamento de Propiedad Industrial lpanenitido verificar la existencia de los mismos.

SEPTIMO: Que en relacion al mejor derecho sobreeibre de dominitiendatopten.cl, es preciso sefialar que
el término que busca proteger el segundo soligtasiendo el nombre de dominio una herramientaid&ate
naturaleza mnemotécnica cuyo objetivo esenciahesrtposible la localizacion y comunicacion fluideficiente
entre los diversos computadores conectados a ldriRaahet, la identidad del término “topten” enéledominio
solicitado y la marca comercial, puede llevar aregn la comunicacién. Es relevante destacar quen sl
mercado se utiliza un término igual a aquel regikir aguello es perjudicial no so6lo para el titdarla marca
debilitada, sino que también para el publico condamante el cual se producira confusion, confugjaa en el
caso de autos podria ocurrir, con mayor razors sifectivo que el nombre de dominio en disputaasgiiizado
para comercializar productos similares.

OCTAVO: Que considerando que el primer solicitantese hizo presente en ninguna instancia del peesen
conflicto, no probd derecho alguno sobre el término
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Con lo considerado y teniendo presente ademaspoesto en el Reglamento para el funcionamient&egistro
de Nombres de Dominio .cl de NIC Chile,

SE RESUELVE

Que atendido el mérito de los antecedentes, asiggledominiotiendatopten.cl al segundo solicitante,
TEJIDOS CAFFARENA S.A., ya individualizado en autos.

Cada parte responderd por sus costas.

Notifiquese la presente resolucién a los interesgglr carta certificada y a NIC Chile por correo
electrénico firmado digitalmente.

Alejandra Moya Bruzzone
ARBITRO ARBITRADOR

Sentencia dictada ante los testigos de actuaaidimpgmayores de edad y que firman a continuacion:

Francisco Cruz F. Ingrid Barra H.
Cl. 12.467.771-8 Cl. 15.226.520-4

4 de 4 14-01-2008 15:4



