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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>, <bbustamante@mnvb.cl>, <brundl@mnvb.cl>,
<lcatrilef@mnvb.cl>, <ppgutierrez@mnvb.cl>, <mvalderrama@mnvb.cl>, <scastro@mnvb.cl>
CC: "'Moya, Alejandra'" <amoya@estudiogkd.cl>

Santiago, diez de enero de dos mil ocho

Adjunto a la presente resolución dictada con esta fecha en autos por conflicto sobre nombre de dominio de
la referencia.

Alejandra Moya
Juez Árbitro

En Santiago de Chile, a diez de enero del año dos mil ocho, en los autos por conflicto en inscripción del nombre de
dominio tiendatopten.cl, suscitado entre Departamento de Informática (DO GWAN KIM KIM) , RUT
9.978.198-K, domiciliado en Dominica 367, Oficina 62, Recoleta, Santiago y TEJIDOS CAFFARENA S.A.,
RUT 91.008.000-8, domiciliado en Camino a Melipilla 10600, Maipú, Santiago, se resuelve:
 
VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:
1.             Que conforme consta en autos, con fecha 28 de marzo de 2007, siendo las 15:35:57 GMT, Departamento

de Informática (DO GWAN KIM KIM) formuló solicitud de inscripción de nombre de dominio
tiendatopten.cl, constituyéndose así en el primer solicitante de éste, y el día 2 de abril de 2007, siendo las
22:46:51 GMT, TEJIDOS CAFFARENA S.A., formuló la solicitud competitiva que da lugar al presente
conflicto de nombres de dominio.

 
2.             Que con fecha de 30 de mayo de 2007 se recibió de NIC Chile el Oficio N° 07598, por el que doña

Margarita Valdés Cortés comunica a este árbitro su designación como Árbitro del conflicto por la
inscripción del nombre de dominio tiendatopten.cl, suscitado las partes ya individualizadas.

 
3.             Que con fecha 8 de junio de 2007 se aceptó la designación y se citó a las partes a audiencia de conciliación

y/o fijación del procedimiento para el día 22 de junio de 2007 en Bandera 341 oficina 759, comuna de
Santiago, notificando de ello a todos los interesados por carta certificada y correo electrónico y agregándose
a los autos los comprobantes de ingreso de correo postal correspondientes.  Dicha audiencia posteriormente
se suspendió, fijándose como nuevo día el 20 de julio de 2007 a la misma hora y lugar, notificándose esta
resolución por carta certificada y correo electrónico, según consta a fojas 8.

 
4.             Que con fecha 20 de julio del año 2007 se realizó la audiencia de conciliación y/o fijación del

procedimiento, en la que compareció por el segundo solicitante don Mario Valderrama Venegas, quien
acompañó los poderes con que acreditó la representación invocada. El tribunal lo tuvo presente y ordenó se
agregaran a los autos. Dada la no comparecencia del primer solicitante, se procedió derechamente a la
fijación del procedimiento, en resolución que fue notificada por correo electrónico a las partes.

 
5.             Que a fojas 22 y siguientes consta demanda arbitral presentada por la segunda solicitante, ya

individualizada en autos, quien solicita que se le asigne derechamente el nombre de dominio en disputa, en
base a los antecedentes de hecho y de derecho que en sus partes substanciales señala.

 
Observa que su contraparte solicitó la asignación del nombre de dominio en disputa, presentándose por su
representada la correspondiente solicitud competitiva dentro del plazo establecido por el Reglamento para el
funcionamiento del registro de Nombres de Dominio .CL. Agrega que, en referencia a aquellos hechos y
derechos que demuestran inequívocamente el mejor derecho que asiste a su representada, cabe señalar que
Tejidos Caffarena S.A. es una empresa cuyo giro principal es la fabricación y comercialización de vestuario
textil, principal, pero no exclusivamente femenino, que fue creada en 1920, y tiene  reconocido prestigio
nacional e internacional. Según manifiesta, desde su constitución su representada se ha orientado y
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preocupado por la protección de todos sus privilegios industriales, entre los que se incluyen numerosas
marcas comerciales y nombres de dominio. Entre estos últimos, aclara, se encuentra la marca denominativa
y mixta TOP TEN para productos de la clase 25, ropa y vestuario, marca que se encuentra además registrada
en Costa Rica y Perú, siendo además su representada asignataria del nombre de dominio toptenonline.cl, el
que se encuentra vigente y operativo, y que, en su opinión, es casi idéntico al nombre de dominio en disputa.
 
Continúa señalando que el asignar el nombre de dominio en conflicto al primer solicitante acarrearía un
perjuicio a su representada, toda vez que ambos tenderían a confundirse, motivo por el cual el primer
solicitante podría incluso captar clientela de Tejidos Caffarena S.A. Según agrega, el dominio solicitado se
ha utilizado para publicitar la venta de productos del giro textil, tales como pantalones, polleras, chalecos y
petos. Advierte que cuando su representada detectó el uso que el primer solicitante estaba haciendo de la
página web identificada con el dominio de autos le envió una carta al informándole que habían tomado
conocimiento del uso de la marca TOP TEN en relación a productos de la clase 25, marca que sólo puede ser
utilizada por su titular Tejidos Caffarena S.A. y enfatizando que su uso era altamente inductivo a confusión
y traería perjuicios tanto a ellos como a los consumidores. Añade que en dicha carta se hizo expresa
referencia al signo © que se encuentra junto al término TOP TEN en la página web www.tiendatopten.cl, lo
que, según manifiesta, crea en los consumidores una falsa apariencia de protección, actuando así el primer
solicitante como dueño sin revestir esa calidad y con pleno conocimiento de que la marca se encuentra
registrada.
 
Agrega que su representada usa la expresión y marca TOP TEN desde el 5 de agosto de 2002, momento en
que comenzó a operar con una línea de productos textiles que comercializa a través de venta directa, esto es
a través de catálogo, y que consta de una línea de productos para hombres y niños que incluye calcetines,
ropa interior y pijamas. Las ventas por catálogo representan alrededor del 13% de las ventas totales de su
representada, un 15% de las cuales están asociadas a la marca TOP TEN, por lo que, concluye, se trata de
una marca importante para su representada. Es evidente, continúa, el daño que ocasiona el que un tercero use
un dominio prácticamente igual, que le permite beneficiarse ilegítimamente del prestigio de su representado,
lo que constituye un atentado a la ética mercantil. Sostiene que tanto la marca TOP TEN como el dominio
toptenonline.cl son valiosos intangibles de la empresa por lo que solicita expresamente se declare la mala fe
con la que el primer solicitante actúa.
 
En cuanto al principio “First come first served”, que la jurisprudencia ha reiterado, manifiesta que es un
principio que supone el actuar de buena fe y sin vulnerar el mejor derecho de un tercero, caso en el cual
considera no se encuentra el primer solicitante. Hace mención a la confusión que se produciría en el
consumidor en caso que a través del nombre de dominio en disputa se ofrecieran y publicitaran servicios de
venta de vestuario, como según afirma ha ocurrido en los hechos, ya que necesariamente se presumiría la
relación entre tiendatopten.cl y la marca y dominio de su representada, causando un grave perjuicio a no
sólo a Tejidos Caffarena S.A. sino a sus clientes actuales o potenciales.  
 
Cita la el conflicto hidroquality.cl como ejemplo en el cual se asignó el dominio al segundo solicitante.
 
Al primer otrosí, pide se tengan por acompañados, con citación, productos y etiquetas marca TOP TEN, y
varios documentos, entre  los que se cuentan actas notariales que certifican la utilización de la marca TOP
TEN por parte del primer solicitante para comercializar productos de la clase 25, y que el nombre de
dominio toptenonline.cl se encuentra asignado a su representada.

 
6.             Que, a fojas 51 el Tribunal, proveyendo la presentación del segundo solicitante, dio traslado, teniendo por

acompañados los documentos.
 
7.             Que habiéndose vencido todos los plazos fijados en autos, a fojas 52 se citó a las partes a oír sentencia,
 
 
CONSIDERANDO: Que sin perjuicio que ha vencido el plazo fijado por este Tribunal sin que la primera
solicitante se apersonara en autos, se estima pertinente realizar las siguientes consideraciones:
 
PRIMERO: Que, la materia del conflicto de autos se encuentra circunscrita a decidir cuál de las partes solicitantes
tiene mejor derecho a la asignación del nombre de dominio en disputa, esto es, "tiendatopten.cl".
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SEGUNDO: Que rige la solución de conflictos de nombres de dominio el principio “first come first served”,
actualización tecnológica del antiguo aforismo jurídico “prior in tempore prior in iure”, siempre que las partes
estén en igualdad de condiciones. El Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio
que rige estas materias establece que existe igualdad de condiciones cuando ambos solicitantes tengan interés
legítimo, derechos de igual naturaleza al signo pedido y que ninguna de ellas se encuentre de mala fe. En su
aplicación habrá de tenerse en cuenta que por su funcionamiento técnico el sistema de DNS no admite la
supervivencia de dos nombres de dominio idénticos bajo un mismo TLD, razón que hace que en definitiva el
aforismo jurídico que antes enunciáramos sea llevado a su extremo, esto es, al punto que el primero que solicita es
el único servido.

 

TERCERO: Que en este contexto, el árbitro que decide estos conflictos ha sido concebido como un árbitro
arbitrador, que deberá, conforme su real saber y entender definir la disputa acorde a lo que la prudencia le indique,
intentando en todo caso resguardar la equidad que debe imperar en toda resolución de conflictos.

 

CUARTO: Que el sistema de nombres de dominio fue creado como una reacción natural a la proliferación del uso
de sistemas de información y el crecimiento de Internet y su desarrollo como medio a través del cual las personas
naturales o jurídicas se comunican e informan a potenciales interesados en los productos, bienes o servicios que
ofrecen puedan llegar a ellos de forma simple y prácticamente intuitiva. Esto ha llevado a que áreas del derecho
que antes permanecieron ajenas al desarrollo tecnológico hoy se encuentren abocadas al estudio de cómo este
fenómeno puede afectar derechos exclusivos válidamente adquiridos en virtud del sistema jurídico tradicional. Es
el caso del derecho marcario, que se acerca a este tema toda vez que a través de la inscripción de un nombre de
dominio puede producir efectos no deseados respecto de los derechos marcarios constituidos y vigentes. Es
asimismo el caso del Derecho de la Competencia, que se acerca toda vez que a través de la inscripción de un
dominio pueda afectar la libre y sana competencia que debe imperar en un mercado determinado.

 

QUINTO: Que en el caso de autos la segunda solicitante ha alegado que la asignación del nombre de dominio en
disputa podría afectar sus derechos válidamente constituidos, específicamente sus derechos marcarios como parte
del nombre de dominio.

 

SEXTO: Que si bien la segunda solicitante no acreditó en autos que contaba, según afirmaba, con registros
marcarios que incluyeran parte del término solicitado, una búsqueda simple realizada por este árbitro en el sitio
web del Departamento de Propiedad Industrial le ha permitido verificar la existencia de los mismos.

 

SEPTIMO: Que en relación al mejor derecho sobre el nombre de dominio tiendatopten.cl, es preciso señalar que
el término que busca proteger el segundo solicitante, siendo el nombre de dominio una herramienta técnica de
naturaleza mnemotécnica cuyo objetivo esencial es hacer posible la localización y comunicación fluida y eficiente
entre los diversos computadores conectados a la Red Internet, la identidad del término “topten” entre el dominio
solicitado y la marca comercial, puede llevar a error en la comunicación. Es relevante destacar que si en el
mercado se utiliza un término igual a aquel registrado, aquello es perjudicial no sólo para el titular de la marca
debilitada, sino que también para el público consumidor ante el cual se producirá confusión, confusión que en el
caso de autos podría ocurrir, con mayor razón, si es efectivo que el nombre de dominio en disputa sería utilizado
para comercializar productos similares.

 

OCTAVO: Que considerando que el primer solicitante no se hizo presente en ninguna instancia del presente
conflicto, no probó derecho alguno sobre el término.
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Con lo considerado y teniendo presente además lo dispuesto en el Reglamento para el funcionamiento del Registro
de Nombres de Dominio .cl de NIC Chile,

 
SE RESUELVE

 
Que atendido el mérito de los antecedentes, asígnese el dominio tiendatopten.cl al segundo solicitante,

TEJIDOS CAFFARENA S.A., ya individualizado en autos.
 
Cada parte responderá por sus costas.
 
Notifíquese la presente resolución a los interesados por carta certificada y a NIC Chile por correo

electrónico firmado digitalmente.
 
 
 

Alejandra Moya Bruzzone
ÁRBITRO ARBITRADOR

 
Sentencia dictada ante los testigos de actuación, ambos mayores de edad y que firman a continuación:
 
 
 

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

 


