43

SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR REVOCACION DE NOMBRE DE DOMINIO

triton.cl

Santiago, martes diez de diciembre de dos mil trece .-

VISTOS:

Con fecha cinco de junio de dos mil trece, la sociedad Société Des Produits
Nestlé S.A., de su giro, representada por Francisco Carey Carvallo, ambos con
domicilio en Av. Isidora Goyenechea N° 2800, Piso 42, Las Condes, Santiago,
solicito ante NIC Chile la revocacion de la inscripcion del nombre de dominio
“triton.cl”, inscrito a nombre de don César Alejandro Yachan Bottai, domiciliado en
Uno Norte N° 461, oficina 208, Vifia Del Mar, dando lugar al proceso de acuerdo a
lo establecido en el “Procedimiento de Mediacion y Arbitraje”, contenido en el
anexo 1 de la “Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres
del Dominio CL”.

Mediante oficio de Nic Chile N° 18911 de 22 de julio de 2013 se designo al
infrascrito como arbitro para la resoluciéon del conflicto sobre demanda de
revocacion del referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de arbitro en conformidad a la ley, se cito a las
partes a una audiencia de conciliacién y/o de fijacidén del procedimiento.

Segun consta en autos, la resolucion antes indicada fue notificada a las
partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar
su respectiva solicitud y demanda, el cual se entiende valido para todos los
efectos legales segun lo establece el art.11 de la Reglamentacién para el

Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, no concurrio el
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demandado a la audiencia de conciliacion y/o de fijacion del procedimiento
sefialada, por lo que no se produjo avenimiento.

En mérito de lo anterior, lo dispuesto en el N° 8 inciso cuarto del Anexo 1
sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje de la Reglamentacion para el
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, y previo cumplimiento
de la demandante de lo ordenado a fs.15, a fs. 24, se procedi6 a fijar el
procedimiento arbitral a seguir, el monto de los honorarios arbitrales y se dio
traslado a la demandada del libelo presentado en autos por el término de 8 dias.

A fs. 27, se tuvo por contestada la demanda en rebeldia de la demandada y
se recibid la causa a prueba y se fijaron como hechos sustanciales, pertinentes y
controvertidos: 1) “Existencia y hechos que configuran la causal de revocacion
invocada respecto del registro del nombre de dominio triton.cl” y 2) “Mala fe del
demandado”.

A fs. 42, se cit6 a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha cinco de junio de dos mil trece, la sociedad
Société Des Produits Nestlé S.A., solicito ante NIC Chile la revocacion de la
inscripcion del nombre de dominio “triton.cl”, inscrito a nombre de don César
Alejandro Yachan Bottai, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el
“Procedimiento de Mediacion y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la
“Reglamentacién para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio
CcL".

Que notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefialado por
éllas respectivamente, en Nic Chile y en la demanda, el cual se entiende valido

para todos los efectos legales segun lo establece el art.11 de la Reglamentacion
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para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, a la audiencia
de conciliacion y/o de fijacion del procedimiento, no concurrié el demandado a la
audiencia de conciliacion y/o de fijacion del procedimiento sefialada, por lo que no
se produjo avenimiento.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N°8 inciso cuarto del Anexo 1
sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje de la Reglamentacion para el
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, y previo cumplimiento
de la demandante de lo ordenado a fs.15, a fs. 24, se procedi6 a fijar el
procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: Que la parte demandante expresa, que es la legitima creadora de la
marca Triton, asi como también de nombres de dominios relacionados a esta
expresion y que a mayor abundamiento, Société Des Produits Nestlé S.A., es
titular de los siguientes registros en Chile de la marca “Triton”, 723.723, de fecha
21 de abril de 2005, para todos los productos de la clase 30 y que el registro
original corresponde al N° 300.277 concedido con fecha 20 de agosto de 1985;
registro N° 694.848, de fecha 9 de junio de 2004, para distinguir todos los
productos de la clase 30 y registro N°723.723, de fecha 21 de abril de 2005, para
distinguir todos los productos de la clase 30. El registro original corresponde al N°
300.277 concedido con fecha 20 de agosto de 1985 y asimismo, es titular del
nombre de dominio tritonrock.cl, de acuerdo a lo sefialado en la pagina web del
NIC Chile, otorgado el 23 de mayo de 2013.

Que en cuanto al derecho, argumenta que de acuerdo al articulo 22 del
Reglamento de NIC Chile, la inscripcion de un nombre de dominio sera revocada
cuando ésta sea abusiva o se haya realizado de mala fe y se refiere cuando se
considera abusiva. Agrega que con el fin de verificar la concurrencia de estos
supuestos en el presente caso, procede a analizar cada uno por separado, asi en

cuanto a que el nombre de dominio sea idéntico o engafiosamente similar a una

45



46

marca de un producto o de un servicio sobre los que tiene derechos el reclamante
0 a un nombre por el cual el reclamante es reconocido, sefiala que el nombre de
dominio cuya revocacion se solicita, es idéntico a las marcas “Triton” que tiene
registradas en Chile y precisa que es la creadora de dicha marca, relacionada
principalmente a un producto de confiteria, especificamente galletas, el cual es
ampliamente reconocido por el publico consumidor atendido que se encuentra
presente en el mercado nacional hace mas de 80 afios. Que en cuanto al segundo
requisito, que el asignatario del dominio no tenga derechos o intereses legitimos
respecto del nombre de dominio, reitera que posee registros de la marca Triton por
lo que solo ésta posee derechos adquiridos respecto a aquella denominacion en
contrataste a lo que acontece con el actual titular del nombre de dominio en
disputa, el cual no posee registro marcario alguno. Agrega que a este respecto,
destaca que no existen otros registros para la denominacion “Triton” para
identificar productos alimenticios y que otros productos y servicios asociados a
dicha expresion, no son tan reconocidos como sus galletas Triton, lo cual
claramente implica que la actual titular del dominio triton.cl, no ostenta derechos
marcarios respecto de dicha denominacion, lo cual permite deducir, a su vez, que
no pueden suponerse ni derechos, ni intereses legitimos por parte del demandado
en relacién a dicha expresion. Que respecto al tercer y Ultimo requisito, esto es
gue el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe, esta se
evidencia de acuerdo a lo establecido en las letras b) y c) del articulo 22 del
Reglamento, por cuanto es posible sostener que el nombre de dominio de autos
se ha inscrito precisamente con la intencion de impedir que refleje su producto
Triton y las marcas comerciales de su titularidad a través del nombre de dominio
en disputa. Que lo anterior se ve acreditado por el hecho de que el nombre de
dominio en cuestion, fue asignado al demandado con fecha 23 de enero de 2013 y

a la fecha alin no se encuentra activo, lo que da cuenta del desinterés del
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demandado en el uso efectivo del nombre de dominio y que ademas, su
inscripcion se ha efectuado con la sola motivacion de privar a mi mandante de
usar un nombre de dominio que por mejor derecho le corresponde.

Al respecto, reitera que utiliza la marca Triton desde hace ocho décadas en el
mercado nacional, especificamente dentro del rubro alimenticio, y ademas registro
dicha denominacion para distinguir productos en la clase 30 y arguye que su
producto Triton, comUunmente conocido como “galletas Triton”, corresponde a un
galleta de chocolate originalmente rellena de crema de vainilla, conservando su
disefio original, calidad y sabor por el cual el publico consumidor lo reconoce en el
mercado en comparacion a otros productos de similar naturaleza y que se ha
destacado dentro del mercado nacional al ofrecer productos alimenticios de gran
calidad, destacandose muchos de sus productos, tal como es el caso de las
galletas “Triton”.

Agrega, que teniendo presente los antecedentes sefialados, es imposible que el
titular del nombre de dominio en conflicto y demandado de autos, desconociera la
existencia de la famosa marca “Triton”, que tiene registrada a nivel nacional.
Expresa también, en adicion a lo anterior, que es titular de un nombre de dominio
asociado a ella, correspondiente a tritonrocks.cl, para proteger que terceros
pretendan apropiarse de ella y que dicha expresion se diluya en el mercado, ya
sea por ser idéntica o cuasi idéntica a su reconocido producto y que de esta
manera, queda en evidencia que el asignatario debié conocer su marca “Triton” y,
en consecuencia, podria concluirse que el registro del nombre de dominio
objetado, ha sido con el Unico fin de apropiarse de una expresion idéntica a su
marca, de tal forma de atraer a usuarios de internet al sitio en cuestion,
aprovechandose precisamente de dicha confusion para obtener beneficios y
desviar a los clientes de Societé Des Produits Nestlé S.A. a un nombre de dominio

gue no tiene relacion con su origen comercial.
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Argumenta a mayor abundamiento, que en el inciso cuarto del articulo 22 antes
citado, se sefialan supuestos que sirven para evidenciar que el asignatario del
dominio objetado no ha actuado de mala fe y que la letra a) antes referida, indica
gue, a contrario sensu, actia de mala fe el asignatario cuando éste no utiliza el
nombre de dominio de que se trate y que asi, al navegar en Internet, a esta fecha,
el demandado no ha habilitado sitio web alguno, lo que es suficiente para suponer
su mala fe y carencia de legitimos intereses y derechos de acuerdo al Reglamento
y a la jurisprudencia.

Que junto con esto, en virtud de la letra b) recién sefialada, a contrario sensu, se
puede acreditar la mala fe del asignatario, en cuanto éste no sea comunmente
conocido por este nombre, y en efecto, la demandante, es el que cominmente es
reconocido por su producto de nombre Triton, siendo ademas el creador
intelectual de dicha denominacion y por lo tanto usuario de este nombre con
mucha anterioridad. Que a mayor abundamiento, agrega que posee registros de
marcas en Chile y puede acreditar el uso en el mercado de dicha denominacion al
menos desde principios de la década de los 90, todo lo cual da fe del hecho de
gue sus famosos productos de galleteria son comunmente reconocidos por dicho
nombre y que por el contrario, no se ha evidenciado la existencia de derechos o
intereses por parte de la demandada respecto de la denominacion “Triton”, ya que
no posee registros marcarios vigentes relacionados con dicha expresion, ni
tampoco existe informacion respecto del origen empresarial de los servicios o
productos que pretende comercializar o promocionar mediante la pagina web en
conflicto.

Finalmente, teniendo en consideracion todo lo sefialado con anterioridad, esgrime,
gue resulta del todo evidente que las confusiones antes referidas, no sélo
generaran perjuicio para los visitantes de la pagina web, sino que ademas la

demandada se estaria aprovechando del prestigio de los productos de Société
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Des Produits Nestlé S.A., el cual se ha forjado a través de varios afios de
presencia en el mercado nacional ofreciendo a sus clientes productos alimenticios
de alta calidad y solicita acoger la demanda, con costas, y en definitiva ordenar la
revocacion de dicho nombre de dominio y la transferencia a nombre de Société
Des Produits Nestlé S.A.

TERCERO: Que la parte demandada no contesté la demanda, ni rindio prueba.
CUARTO: Que solo la parte demandante rindio prueba y al efecto acompafio, los
siguientes documentos: 1) Copias de la pagina web del INAPI (www.inapi.cl)
donde consta el registro de la marca TRITON a nombre de Société Des Produits
Nestlé S.A., conforme al registro N° 723.723, de fe cha 21 de abril de 2005, para
distinguir productos en la clase 30 y sus consecutivas renovaciones.

2) Copia de la pagina web del INAPI (www.inapi.cl) donde consta el registro de
la marca TRITON, a nombre de Société Des Produits Nestlé S.A., conforme al
registro N°694.848, de fecha 9 de junio de 2004, p ara distinguir productos en la
clase 30.

3) Copia de la pagina web del NIC Chile (www.nic.cl) donde consta el registro
del nombre de dominio marca TRITONROCK.CL, a nombre de Société Des
Produits Nestlé S.A., de fecha 23 de mayo de 2013.

4) Impresiones de la pagina web oficial de www.nestle.cl, en donde aparece
una breve resefia de su historia y los productos TRITON.

5) Impresiones de la pagina web oficial de www.nestleprofessional.com, en
donde aparecen las caracteristicas principales de los productos TRITON.

6) Impresiones de la pagina web oficial www.tritonrock.cl, en donde aparecen
diferentes concursos asociados a los productos TRITON de mi mandante.

7) Impresiones de la pagina web oficial de mi representado en la red social
Facebook, en donde aparecen diferentes campafias publicitarias y concursos

asociados a los productos TRITON.
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8) Impresion de la pagina web de la enciclopedia libre Wikipedia,
www.wikipedia.org, en donde aparece en Chile la expresion TRITON es asociada
a una galleta comercializada por mi mandante.

9) Copia simple de la pagina web del Diario La Segunda, www.lasegunda.com,
en donde se publicdé el articulo “Galletas Triton celebra ocho décadas
acompafiando a la familia chilena”, publicado con fecha 21 de septiembre de 2012.
10) Copia simple del portal de noticias de Internet,
www.cosmopolitan.taconeras.net, en donde se publicé el articulo “Galletas Triton
celebra cumple 80 afos”, publicado con fecha 25 de septiembre de 2012.

11) Copia de resultado de estudios de marketing donde se acredita que los
productos TRITON de mi mandante es uno de los lideres en este segmento del
mercado.

12) Copia simple de las bases de promocion del concurso “Triton te invita a Bon
Jovi” que actualmente se encuentra vigente en el mercado nacional.

13) Impresion de la pagina web asociada al nombre de dominio en disputa
triton.cl, en donde consta que no estéa actualmente activada.

14) CD-ROM donde aparece un compilado de campafias publicitarias del
producto TRITON de mi mandante desde el afio 1991.

15) Copias del resultado de la busqueda de la expresion TRITON en el
buscador de Internet Google.

16) Resefa de la enciclopedia libre de Internet Wikipedia respecto de la
expresion TRITON.

17) Copia de la pagina web del supermercado Jumbo, www.jumbo.cl, donde
constan los productos TRITON que se comercializan actualmente.

18) Copia de la pagina web del supermercado Lider, www.lider.cl, donde
constan los productos TRITON que se comercializan actualmente.

19) Planilla donde consta la comercializacién de los productos TRITON en el
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mercado nacional durante el afio 2009.

QUINTO: Que la denominacién “Triton” de acuerdo a la documentacion
acompafada, corresponde al nombre de un producto que comercializa el actor, la
tiene ademas registrada como marca comercial desde el afio 1985, conocida por
mas de 80 afios y es asociada a la parte de la sociedad demandante.

SEXTO: Que la accién intentada en autos tiene por objeto la revocacion de la
inscripcion del nombre de dominio “triton.cl”.

Que segun preceptua el art. 22 de la Reglamentacion para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL, la accion para hacer efectiva la revocacion
planteada debe cumplir con uno de estos dos requisitos, que la inscripcion del
respectivo dominio sea abusiva o que haya sido realizada de mala fe.

SEPTIMO: Que se considera abusiva cuando se cumplan las tres condiciones que
alli se indican, lo que ocurre en el caso de autos, ya que el demandado no acredito
gue tiene intereses, ni derechos legitimos sobre el nombre de dominio triton.cl; es
idéntica a la marca comercial del actor “Triton” y el demandado lo ha utilizado de
mala fe, lo que consta de lo expuesto y prueba rendida por el demandante.
OCTAVO: Que lo anterior ha quedado demostrado, ya que con la inscripcion del
dominio a nombre del demandado, impide a la demandante, titular de la marca
“Triton”, reflejarla en un nombre de dominio; perturba y afecta los negocios del
actor, creando confusion con la marca registrada y deméas derechos del mismo
demandante y ademas, el grado de conocimiento en el publico consumidor sobre
dicha marca de galletas del actor, obliga a concluir que no pudo ignorar el
demandado su existencia y propiedad del demandante.

Lo anterior es sin perjuicio de la confusion en el mercado entre los consumidores,
del respectivo producto “Triton”, como ha sido acreditado en autos, de mantenerse
el citado nombre de dominio a nombre del demandado.

NOVENO: Ademas, el registro y solicitud de la marca comercial del actor “Triton”,

51



52

es anterior al registro del nombre de dominio de autos, ya que fue registrada en el
afio 2004 y el registro del nombre de dominio de autos, es de fecha 23 de enero
de 2013.
DECIMO: Que en consecuencia, conforme al mérito de autos, y en especial a lo
sostenido por el actor en la etapa de discusion, prueba rendida, se colige que se
cumplen los requisitos que la normativa sobre la materia dispone para revocar la
inscripcion del nombre de dominio “triton.cl”
DECIMOPRIMERO: Que por lo sefialado precedentemente, este Arbitro ha
llegado a la conviccion que se configura en la especie las causales de revocacion
de la inscripcién del demandado, del nombre de dominio “triton.cl”.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto ademas lo dispuesto en los
Arts. 22 y siguientes de la Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio CL y su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliacion y
Arbitraje, articulos 636 y siguientes del Codigo de Procedimiento Civil y arts.222 y
siguientes del Codigo Organico de Tribunales,
SE RESUELVE:
I.- Que se acoge la demanda interpuesta por Société Des Produits Nestle S.A. y
se revoca la inscripcion del nombre de dominio “triton.cl” a nombre del demandado
don César Alejandro Yachan Bottai, con costas.
Il.- Que se otorga el nombre de dominio “triton.cl” a la sociedad demandante
Société Des Produits Nestlé S.A. Nic Chile harad dicha transferencia, previo
cumplimiento por ésta de los respectivos requisitos de registro.
Notifiguese la presente sentencia a las partes, por carta certificada y en su
oportunidad al Departamento de Ciencias de la Computacion de la Universidad de

Chile, por correo electrénico y devuélvanse los antecedentes a Nic Chile. —
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DICTADO POR DON HECTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ARBITRO.
AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DONA

ADRIANA FREDES TOLEDO.-
Rol 43 - 2013.
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