FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO
<tuttitrendy.cl>

- ROL 13922-

Santiago, 6 de junio de 2011

VISTO,

PRIMERO: Que por oficio 13922 de fecha 18 de marzo del 2011, el Departamento
de Ciencias de la Computacion de la Universidad de Chile -NIC Chile-, nofificd al
suscrito la designacion como arbitro para resolver el conflicto planteado por la
solicitud de asignacion del nombre de dominio <tuttitrendy.cl >.

SEGUNDO: Que, el suscrito aceptd el cargo de drbitro para el cual habia sido
designado vy jurd desempenarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual
fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrénico vy
por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.
TERCERO: Que, segun aparece del citado oficio, son partes en esta causa como
primer solicitante JAIME ANDRES AVILA CANCINO, RUT: 16.641.342-7, Martin de
Zamora 6611, Of. 2303, Las Condes, Sanfiago y como segundo solicitante
INDUSTRIA DE ALIMENTOS TRENDY S.A., RUT: 78.109.470-6, Contacto Administrativo:
Rafael Covarrubias, El Golf 40, Piso 13, Las Condes, Santiago.

CUARTO: Que como consta a fojas 4, con fecha 22 de marzo del 2011, se tuvo por
constituido el Tribunal Arbitral y se citd a las partes a una audiencia para convenir
las reglas de procedimiento, para el dia jueves 31 de marzo del 2011, a las 10:00
horas en la sede del tribunal arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer
solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.

QUINTO: Que con fecha 31 de marzo del 2011, se llevé a cabo la referida
audiencia con la presencia de don Antonio Varas Braun por el segundo
solicitante, en rebeldia del primer solicitante y del senor Juez Arbitro, no hubo
conciliaciéon, acorddndose las Bases del Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que con fecha 06 de abril del 2011, este tribunal arbitral declard abierto el
periodo de planteamientos por el término de 10 dias hdbiles, venciendo en
consecuencia el dia miércoles 20 de abril de 2011.

SEPTIMO: Que a fojas 19, con fecha 18 de abril del 2011, don Rafael Covarrubias
Porzio, abogado, en representacion del segundo solicitante solicita la ampliacion
del periodo de planteamientos para ambas partes.

OCTAVO: Que a fojas 20, con fecha 19 de abril del 2011, el Tribunal proveyendo la
solicitud de don Rafael Covarrubias Porzio, accede a la ampliacién, por el término
de 5 dias hdbiles adicionales, en consecuencia el periodo vence para ambas
partes el dia jueves 28 de abril del 2011.

NOVENO: Que a fojas 21, con fecha 28 de abril del 2011, comparece el abogado
Rafael Covarrubias Porzio, en representacion del segundo solicitante, para
presentar su escrito de planteamientos, cuyos argumentos pueden resumirse en lo
siguiente:
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a) Sus representados, los senores Industria de Alimentos Trendy S.A. corresponden
a una conocida empresa fabricante de helados, y que posee una participacion
creciente en la industria de los snacks, chicles y chocolates.

La empresa nace en el ano 1997, desde un inicio sus productos se han logrado
posicionar en el competitivo mercado de la produccidén y venta de helados,
siendo su el producto estrella, en ese entonces, la Cassata de 1 litro de helado;

b) Que El ano 2000 su mandante inicia exportaciones a distintos paises de la
region, las cuales continian hasta la fecha, y entre los cuales destaca Ecuador,
México y EE.UU. Ya el ano 2002 se diversifica la gama de productos ofrecidos por
sus representados, pasando a comercializar chicles y chocolates. Este proceso de
diversificacion continia en la actualidad, pues el ano 2005 Industria de Alimentos
Trendy S.A. ingresa con su linea de productos TIM al mercado de los snacks. Una
consigna invariable en la oferta de gama de productos ofrecidos por TRENDY es
lograr llegar al cliente con productos de calidad y a un precio competitivo. La
participacidn de su mandante en el mercado nacional de los helados se
consolidé el ano 2003, cuando con la adquisicion de la planta industrial de
Unilever y la marca Panda. Esta operacién le permitié ubicarse en el tercer lugar
dentro del mercado nacional de fabricacidn de helados. En un periodo de
tiempo acotado Industria de Alimentos Trendy S.A. ha tenido un importante
crecimiento, que le permite poseer una posicidén relevante dentro del mercado
nacional de los helados. Esta expansion se produjo en un nicho de mercado
altamente competitivo, que respondié favorablemente ante la oferta por parte
de su mandante de productos de calidad a un precio razonable.Definitivamente
los productos de su mandante remecieron el mercado de los helados, siendo un
modelo a seguir en la industria. La tendencia de la empresa es a mantener este
crecimiento dentro del mercado de los helados, y expandir su linea de productos
alimenticios, enfrando a competir en nuevos segmentos de este;

c) Que Industrias de Alimentos Trendy S.A., es el legitimo creador, dueno y usuario
de la marca “TRENDY"” y una serie de otras marcas compuestas que incluyen la
expresion “TRENDY", gozando éstas de un notable prestigio en su drea de
operacion. En este sentido, sus mandantes son los titulares en Chile de los
siguientes registros de marca: 1.- Registro de Marca N ° 623.362 “TRENDY”,
establecimiento comercial para la compra y venta de todas clase de productos
con la excepcion de las clases 3y 25 en las regiones I-13, de fecha 26 de Febrero
de 2002. 2.- Registro de Marca N © 618.388 “TRENDY PLUS", clase 30, de fecha 18
de Enero de 2002; 3.- Registro de Marca N ° 620.927 “TRENDY", clases 16, 28, de
fecha 1 de Febrero de 2002; 4.- Registro de Marca N ° 718.929 “TRENDY",
establecimiento comercial para la compra y venta de todos los productos de las
clases 29, 30, 31, 32 en la Regidn 13, de fecha 3 de Marzo de 2005; 5.- Registro de
Marca N ° 718.930 “TRENDY", establecimiento industrial para la fabricacion de
todos los productos de la clase 29, 30, 31, 32, de fecha 3 de Marzo de 2005; 6.-
Registro de Marca N °© 724,726 “TRENDY", clases 29, 30, 31, 32, de fecha 5 de Mayo
de 2005; 7.- Registro de Marca N ° 727.668 “TRENDY", clase 30, de fecha 16 de
Junio de 2005; 8.- Registro de Marca N °© 727.669 “TRENDY”, clase 30, de fecha 16
de Junio de 2005; 9.- Registro de Marca N °© 727.670 “TRENDY", clase 30, de fecha
16 de Junio de 2005; 10.- Registro de Marca N ° 727.672 “TRENDY”, clase 30, de
fecha 16 de Junio de 2005; 11.- Registro de Marca N © 726.987 “TRENDY", clase 30,
de fecha 6 de Junio de 2005; 12.- Registro de Marca N ° 726.988 “TRENDY", clase
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30, de fecha 6 de Junio de 2005; 13.- Registro de Marca N °© 726.989 “TRENDY”,
clase 30, de fecha 6 de Junio de 2005; 14.- Registro de Marca N ° 726.990
“TRENDY"”, clase 30, de fecha 6 de Junio de 2005; 15.- Registro de Marca N °
726.991 "“TRENDY", clase 30, de fecha 6 de Junio de 2005; 16.- Registro de Marca N
©726.992 "TRENDY", clase 30, de fecha 6 de Junio de 2005; 17.- Registro de Marca
N ° 727.691 “TRENDY”, clase 30, de fecha 16 de Junio de 2005; 18.-Registro de
Marca N° 727.692 “TRENDY”, clase 30, de fecha 16 de Junio de 2005; 19.-Registro
de Marca N° 727.693 "TRENDY", clase 30, de fecha 16 de Junio de 2005; 20.-
Registro de Marca N° 727.694 "TRENDY”, clase 30, de fecha 16 de Junio de 2005;
21.-Registro de Marca N° 727.695 “TRENDY", clase 30, de fecha 16 de Junio de
2005; 22.-Registro de Marca N° 738.413 “TRENDY", clase 30, de fecha 10 de
Noviembre de 2005; 23.-Registro de Marca N° 823.857 “TRENDY", clase 30, de
fecha 13 de Febrero de 2008; 24.- Registro de Marca N © 855.423 “TRENDY”,
establecimiento industrial para la fabricacidn de productos de las clases 29, 30,
31, 32, 33, de fecha 18 de Marzo de 2009; 25.- Registro de Marca N ° 863.214
“TRENDY", clase 29, de fecha 16 de Septiembre de 2009; 26.- Registro de Marca N
©863.215 "TRENDY", clase 32, de fecha 16 de Septiembre de 2009; 27.- Registro de
Marca N © 906.152 “TRENDY", clase 39, de fecha 23 de Noviembre de 2010; 28.-
Registro de Marca N° 906.153 “TRENDY", clase 35, de fecha 23 de Noviembre de
2010; 29.-Registro de Marca N° 618.387 "SNAX TRENDY", clase 30, de fecha 18 de
Enero de 2002; 30.-Registro de Marca N° 618.386 “PETIT TRENDY", clase 30, de
fecha 18 de Enero de 2002; 31.-Registro de Marca N° 729.610 “TRENDY SUPER
CHOC?", clase 30, de fecha 21 de Julio de 2005; 32.-Registro de Marca N° 772.812
“TEX TRENDY", clase 30, de fecha 22 de Noviembre de 2006; 33.-Registro de Marca
N° 810.281 “CHOCODRILO TRENDY", clases 29, 30, de fecha 6 de Marzo de 2008;
34.- Registro de Marca N © 841.648 “"PLANETA TRENDY", clases 29, 30, de fecha 17
de Febrero de 2009; 35.- Registro de Marca N° 874.348 “TRENDY PALOPITO", clase
30, de fecha 10 de Enero de 2010; 36.- Registro de Marca N °© 914.702 “TRENDY
EXPLORADOR", clase 30, de fecha 4 de Abril de 2011; 37.- Registro de Marca N °
910.872 “TRENDY SKT”, clase 30, de fecha 22 de Febrero de 2011;

d) Que asimismo, sus mandantes son ftitulares de las siguientes solicitudes de
marca actualmente en tramitacién ante la Oficina de Marcas: 1.- Solicitud de
Marca N° 934.649 “"TRENDY-GURT", clase 30, fecha presentacion 27 de Diciembre
de 2010; 2.- Solicitud de Marca N° 942,754 "TRENDY CHOC", clase 30, fecha
presentacion 1 de Marzo de 2011. Se acompana copia simple de la impresién
obfenida de la pagina web www.inapi.cl que da cuenta de los registros vy
solicitudes antes mencionados.

Casi la fotalidad de los registros de marca antes citados son anteriores a la
solicitud del nombre de dominio <tuttitrendy.cl>;

e) Que sus mandantes son los Unicos titulares en Chile para la marca “TRENDY". Es
decir, ni los demandados ni otros terceros, son duenos de registros para la marca
“TRENDY". En un ofrosi de esta presentacioén, acompanamos una impresion de la
buUsqueda efectuada por SysTM que muestra que todas las marcas “TRENDY”
registradas o solicitadas en Chile corresponden a sus mandantes;

f) Que sus representados son ademds titulares de los siguientes nombres de
dominio <.cl>: 1.- <trendy.cl>; 2.<heladostrendy.cl>; 3.-<trendyhawai.cl>;4.-
<trendyskt.cl>. Se acompanan impresiones obtenidas en la pdgina web de NIC
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Chile, que acreditan la titularidad por parte de sus representados y vigencia de
cada uno de los nombres de dominio antes mencionados;

g) Que de los antecedentes aportados por medio del presente instrumento, se
concluye sin lugar a dudas que “TRENDY" corresponde a una creacion original de
sus mandantes, reconocida y con un merecido buen nombre y fama en el
mercado nacional. Cabe hacer presente que en este caso existe un esfuerzo
especial de proteccion marcaria por parte de Industria de Alimentos Trendy S.A.,
lo que queda reflejado en la gran cantidad de registros de marca “TRENDY"
vigentes tanto para productos como establecimientos industriales vy
establecimientos comerciales. Ademdas de estos registros para la marca “TRENDY”,
existe una serie de oftros registros que complementan dicha voz con otra
expresion, tal como seria el caso del registro N°729.610 “TRENDY SUPER CHOC", N°
772.812 “TEX TRENDY"”, N° 618.388 “TRENDY PLUS"”, N° 810.281 “CHOCODRILO
TRENDY", N° 841.648 “PLANETA TRENDY", ente ofros. La existencia de estos registros
compuestos evidencia la existencia de una verdadera familia marcaria
establecida por su mandante. En este caso existe un conjunto de marcas, con un
titular comun, Industria de Alimentos Trendy S.A. y que comparten una expresion
qgue idenftifica a cada marca como perteneciente a la familia, TRENDY. En el
presente caso, sus mandantes no sélo tienen registrada la marca “TRENDY”, sino
gue hacen activo uso de ésta;

h) Que la presencia de la marca “TRENDY"” en el mercado, asi como su fama y
notoriedad, frae como justa consecuencia el alto grado de conocimiento por
parte del publico consumidor de la marca “TRENDY"” asociada a sus mandantes y
no a terceros. Este conocimiento por parte del publico consumidor de la marca
“TRENDY", se hace patente en este caso, ya que si efectuamos una bUsqueda
para el término “TRENDY” en el buscador electrénico de mayor prestigio en la
actualidad, Google, podemos apreciar que la gran mayoria de los resultados
dicen relacion a la marca de sus representados. Como consecuencia de lo
anterior, es decir de la fama y notoriedad de la marca “TRENDY" en nuestro pais,
asi como la existencia de una familia marcaria asociada a dicha *house mark”, es
que resulta innegable la conexidn inmediata que generaria en el publico
consumidor el nombre de dominio <TUTTITRENDY.CL> y sus mandantes y los
productos ofrecidos por sus mandantes;

i) Que la sola adicion de la expresion “TUTTI” a la marca “TRENDY" de sus
mandantes, no le oforga distintividad alguna al nombre de dominio solicitado.
Dicha expresion, recogida de la lengua italiana, significa todo, expresion que dice
directa relacion a “TRENDY”, sin adicionar elemento alguno que pudiera
diferenciar conceptualmente el nombre de dominio solicitado de la marca de sus
mandantes;

i) Que tradicionalmente la jurisprudencia marcaria ha considerado dicha palabra
como inocua para dotar de distintividad a expresiones de uso comuin o
descriptivas de los productos o servicios que se busca distinguir;

k) Que en un otrosi de esta presentacién, acompana una serie de impresiones de
estados administrativos que muestran el rechazo por parte del Instituto Nacional
de Propiedad Industrial (antes Departamento de Propiedad Industrial) para las
siguientes marcas: 1.- “TODO TELAS”; 2.- “TODO EMPANADAS”; 3.- “TODO PANAL";
4.- “TODO FRIO"; 5.- “PEGA TODQ"; 6.- “TODO NET"; 7.- “TODO CERVEZA". Dichas
marcas no fueron aceptadas a registro, por considerarse como carentes de
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distintividad, porque la expresion “TODO" no es capaz de otorgar distintividad
alguna a las ofras expresiones de uso comun ates mencionadas. En este sentido,
es claro que el publico consumidor tenderd a asociar directamente el nombre de
dominio <tuttitrendy.cl>, con la empresa, marca y nombre de dominio de sus
mandantes;

l) Que para el correcto funcionamiento de Internet, resulta esencial que exista
una correspondencia entre un determinado nombre de dominio y el contenido al
cual los usuarios de Internet tienen asociado dicho nombre de dominio. Asi por
ejemplo, el nombre de dominio <cocacola.cl> debe conducir a un sitio
relacionado con la famosa bebida, de lo contrario, inevitablemente se producird
confusion o error entre los usuarios de Internet. La asignacion de un nombre de
dominio como el de autos a un tercero, ajeno a su representada, no sélo
constfituye un riesgo para sus representados, sino que, evidentemente, un gran
beneficio para el asignatario de dicho dominio, ya que la confraparte podria
beneficiarse de la fama y del buen nombre de sus representados;

ll)que el primer solicitante, solicitd el nombre de dominio <tuttitrendy.cl> en forma
posterior al registro de la marca “TRENDY", por parte de sus mandantes, lo que
unido a la fama, prestigio, notoriedad y actual uso en el mercado nacional de la
marca “TRENDY", deja pocas posibilidades de que el demandado haya podido
ignorar o desconocer la existencia de la marca “TRENDY™;

m) Que en el hipotético caso de que se asignara el nombre de dominio
“tuttitrendy.cl” a los primeros solicitantes, esta asignacion fraeria nefastas
consecuencias para sus mandantes, entre las cuales destacan: 1.- Dilucidn
marcaria de “TRENDY", La dilucion marcaria es el cercenamiento gradual o la
dispersidn de la identidad y retencidon de la marca o nombre en la mente del
publico, por su uso en productos o servicios competitivos. Se produce cuando una
marca disminuye su poder distintivo como consecuencia del uso que hacen
terceros para distinguir ofros productos o servicios de los de la marca, o productos
o servicios de inferior nivel o calidad. En definitiva, la titularidad y uso por parte de
Jaime Andrés Avila Cancino del nombre de dominio “tuttitrendy.cl” traerd
nefastas consecuencias para sus mandantes que verdn como su marca “TRENDY"
disminuye dramdticamente su valor como consecuencia de su uso no autorizado
por terceros;

n) Que la titularidad y uso por parte del Sr. Jaime Andrés Avila Cancino del
nombre de dominio “tuttitrendy.cl” generard toda clase confusidon y error en el
mercado, ya que los usuarios relacionardn la marca “TRENDY” y a sus fitulares
Industria de Alimentos Trendy S.A., con los eventuales servicios que ofrezca el Sr.
Jaime Andrés Avila Cancino. Esta confusidn en el puUblico consumidor se veria
acentuada por la existencia de una verdadera familia marcaria asociada a
TRENDY.Sus representados no tienen interés alguno en ser asociados por los
consumidores a las actividades que redlice el Sr. Jaime Andrés Avila Cancino, o
quien lo pueda suceder en la titularidad del nombre de dominio en disputaq;

o) Que sus representados tienen mejores derechos respecto al nombre de
dominio <tuttifrendy.cl> que el primer solicitante. A este respecto, la propia
Reglamentacion de NIC Chile establece en su articulo 14 inciso primero que:
“Serd de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripcidn no contrarie
las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia
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leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos vdlidamente adquiridos por
terceros”;

p) Que un nombre de dominio es una identificacion electrénica de un sitio Web
en Internet, a través de un nombre de dominio se puede ubicar o identificado un
contenido especifico dentro de la red. De esta forma los nombres de dominio
permiten usar diferentes servicios asociados a Internet tales como pdginas Web,
correos electréonicos, localizadores de informacién, etc. Sin embargo, cada
nombre de dominio tiene que ser Unico en Internet y si bien un solo servidor Web
puede servir multiples pdaginas Web pertenecientes a mdultiples dominios, un
nombre de dominio sélo puede apuntar a un servidor. En la actualidad Internet se
ha transformado en el medio obligado de comunicacion y obtencion de
informacién gracias a su eficiencia y rapidez, los nombres de dominio en la
prdctica se encuentran asociados a nombres, palabras, cosas, marcas
comerciales, definiciones, etc. con la idea de facilitar la identificacion a los
mismos usuarios y a la vez como modo de clasificar u ordenar la informacién a la
cual se pretende acceder. Por lo tanto es muy comUn que los nombres de
dominio y su contenido se asocien en forma directa a los nombres, marcas, cosas,
persona, empresas, grupos etc., a la cual corresponde efectivamente o se
identifica esa “denominacién”. De esta forma es una prdctica habitual y un
medio legitimo de distribucion, difusidon y prestacion de servicios que una empresa
0 una marca conocida tenga un nombre de dominio asociado a su nombre en
Internet, como ocurriria en este caso con los Sres. Industria de Alimentos Trendy
S.A., titulares de la marca “TRENDY” y segundos solicitantes del nombre de
dominio <tuttitrendy.cl>;

qg) Que NIC Chile es la autoridad competente para regular los nombres de
dominio <.cl> y quien ha establecido en su Reglamento las condiciones y
requisitos necesarios para solicitar y/o registrar un nombre de dominio asi como la
forma de solucionar los conflictos en caso que hayan 2 o mds partes interesadas
en un mismo nombre de dominio. Al fenor de lo anteriormente expuesto, en este
caso Industria de Alimentos Trendy S.A. cumple las normas de procedimiento
establecidas para la solicitud de inscripcion de nombres de dominio asi como las
contenidas en el Anexo 1 del Reglamento respecto del Procedimiento de
Mediacién y Arbitraje. Industria de Alimentos Trendy S.A. se ha opuesto a la
solicitud de nombre de dominio <tuttirendy.cl.> del Sr. Jaime Andrés Avila
Cancino, usando los medios que el Reglamento le concede, de buena fe, en
conformidad a lo dispuesto por el arficulo 14 de la Reglamentacion para el
funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, y haciendo uso de su
legitimo derecho a difundir via Internet su marca “TRENDY” y su familia de marcas
asociadas, sin la competencia desleal que significa un nombre de dominio
enganosamente similar, lo que sin lugar a dudas produciria error y confusion en el
mercado;

r) Que si bien estos autos corresponden a lo que se conoce como un conflicto
competitivo, lo anterior se ajusta igualmente al articulo 22 de la Reglamentacion,
el cual establece que serd causal de revocacidon de un nombre de dominio el
que su inscripcidn se haya realizado de mala fe o en forma abusiva, considerando
abusiva una inscripcion de nombre de dominio que reduna las tres condiciones
siguientes, todas las cuales quedan configuradas en la solicitud efectuada por el
Sr. Avila para el nombre de dominio <tuttifrendy.cl> segin se sefiala a
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confinuacion: 1.- Que el nombre de dominio sea idéntico o enganosamente
similar a una marca de producto o servicio sobre la que fiene derechos el
reclomante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido. Esta
condicidon se encuentra presente en el caso de autos, toda vez que el nombre de
dominio <tuttfitrendy.cl> es enganosamente similar a la marca “TRENDY”. En
efecto, la adicion del elemento “tutti” o “todo” es incapaz de otorgar distintividad
alguna al nombre de dominio solicitado. 2.- Que el asignatario del nombre de
dominio no tenga derechos o intereses legitimos con respecto de nombre de
dominio. En relacién con este punto, queda en manos del Sr. Jaime Andrés Avila
Cancino, demostrar algun derecho o interés legitimo, que justifique su solicitud,
toda vez que como se ha senalado anteriormente la expresion “TRENDY"” es una
creacion original de sus representados, segun consta del material probatorio que
se acompana en el primer otrosi del presente escrito;

rr) Que el Sr. Avila al solicitar el nombre de dominio <tuttitredny.cl> ha pretendido
apropiarse de la fama y buen nombre de una marca registrada de propiedad de
sus mandantes, lo cual los afecta y perjudica en forma grave. Segun ya se ha
dicho, esta solicitud de nombre de dominio perjudica a sus representados,
quienes ven el enorme riesgo que significa que su marca quede en manos de
terceros, lo que podria afectar gravemente el trabagjo que durante anos han
realizado. También, perjudica los usuarios de Internet quienes se verdn expuestos
a todo tipo de confusion en relacién al origen o ftitularidad de un nombre de
dominio, que por su conformacidn, es asociado directamente a sus mandantes y
no a terceros;

s) Que la teoria del first come first served, que trae como consecuencia la
asignacion del nombre de dominio “por defecto” al primer solicitante, opera
cuando tanto demandante como demandado actuan de buena fe y tienen
legitimos intereses que serian considerados como equivalentes. A su juicio, en este
caso no es aplicable el principio antes citado, en atencidn a una serie de
antecedentes anteriormente hecho presentes: Sus representados cuentan con
derechos marcarios sobre la expresion “TRENDY”, con los que no cuenta el primer
solicitante; Sus mandantes hacen actualmente uso activo de la marca “TRENDY”
y el conocimiento de la marca “TRENDY" por parte de los consumidores es clara y
comprobable, a fravés de las campanas publicitarias, cuya realizacién consta en
autos;

t) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante a acompanados los
siguientes documentos:

A.- Impresiones obtenidas en www.inapi.cl, que dan cuenta de la fitularidad de
sus representados de los siguientes registros y solicitudes de marca en Chile:

1.- Registro de Marca N ° 623.362 “TRENDY", establecimiento comercial para la
compra y venta de todas clase de productos con la excepcién de las clases 3 y
25 en las regiones I-13, de fecha 26 de Febrero de 2002.

2.- Registro de Marca N ° 4618.388 “TRENDY PLUS", clase 30, de fecha 18 de Enero
de 2002

3.- Registro de Marca N ° 620.927 "TRENDY", clases 16, 28, de fecha 1 de Febrero
de 2002

4.- Registro de Marca N ° 718.929 “TRENDY", establecimiento comercial para la
compra y venta de todos los productos de las clases 29, 30, 31, 32 en la Regién 13,
de fecha 3 de Marzo de 2005

48



5.- Registro de Marca N ° 718.930 “TRENDY”, establecimiento industrial para la
fabricaciéon de todos los productos de la clase 29, 30, 31, 32, de fecha 3 de Marzo
de 2005

6.- Registro de Marca N °© 724.726 “TRENDY", clases 29, 30, 31, 32, de fecha 5 de
Mayo de 2005

7.- Registro de Marca N °© 727.668 “TRENDY", clase 30, de fecha 16 de Junio de
?—Ogegis’rro de Marca N ° 727.669 “TRENDY”, clase 30, de fecha 16 de Junio de
gé—osegis’rro de Marca N ° 727.670 “TRENDY”, clase 30, de fecha 16 de Junio de
?gesRegis’rro de Marca N ° 727.672 “TRENDY”, clase 30, de fecha 16 de Junio de
?(l)(.)—SRegis’rro de Marca N ° 726.987 “TRENDY”, clase 30, de fecha é de Junio de
?g?ﬁ?egis’rro de Marca N © 726.988 “TRENDY", clase 30, de fecha 6 de Junio de
?g(.)—SRegis’rro de Marca N ° 726.989 “TRENDY”, clase 30, de fecha é de Junio de
?SQSRegis’rro de Marca N ° 726.990 “TRENDY”, clase 30, de fecha 6 de Junio de
?gesRegis’rro de Marca N ° 726.991 “TRENDY”, clase 30, de fecha é de Junio de
?ggsRegis’rro de Marca N ° 726.992 “TRENDY”, clase 30, de fecha é de Junio de
$995Regis’rro de Marca N °© 727.691 “TRENDY", clase 30, de fecha 16 de Junio de
?g(.)—SRegisTro de Marca N° 727.692 "TRENDY", clase 30, de fecha 16 de Junio de
?gesRegisTro de Marca N° 727.693 “TRENDY”, clase 30, de fecha 16 de Junio de
ggegegis’rro de Marca N° 727.694 "TRENDY", clase 30, de fecha 16 de Junio de
g?(.)—SRegisTro de Marca N° 727.695 "TRENDY", clase 30, de fecha 16 de Junio de
ggegegis’rro de Marca N° 738.413 “TRENDY", clase 30, de fecha 10 de Noviembre
236.—2R0e0g§is’rro de Marca N° 823.857 “TRENDY", clase 30, de fecha 13 de Febrero de
391(.)—8Regis‘rro de Marca N ° 855.423 “TRENDY”, establecimiento industrial para la
fabricaciéon de productos de las clases 29, 30, 31, 32, 33, de fecha 18 de Marzo de
gg(.)—()Regis’rro de Marca N © 863.214 “TRENDY”, clase 29, de fecha 16 de Septiembre
gs—zlggfgis’rro de Marca N © 863.215 “TRENDY”, clase 32, de fecha 16 de Septiembre
gi—zgg%is’rro de Marca N © 906.152 “TRENDY", clase 39, de fecha 23 de Noviembre

e 201
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28.-Registro de Marca N° 906.153 “TRENDY", clase 35, de fecha 23 de Noviembre
de 2010

29.-Registro de Marca N° 618.387 “SNAX TRENDY", clase 30, de fecha 18 de Enero
de 2002

30.-Registro de Marca N° 618.386 “PETIT TRENDY", clase 30, de fecha 18 de Enero
de 2002

31.-Registro de Marca N° 729.610 “TRENDY SUPER CHOC", clase 30, de fecha 21 de
Julio de 2005

32.-Registro de Marca N° 772.812 “TEX TRENDY", clase 30, de fecha 22 de
Noviembre de 2006

33.-Registro de Marca N° 810.281 “"CHOCODRILO TRENDY", clases 29, 30, de fecha
6 de Marzo de 2008

34.- Registro de Marca N © 841.648 "PLANETA TRENDY", clases 29, 30, de fecha 17
de Febrero de 2009

35.- Registro de Marca N° 874.348 “TRENDY PALOPITO", clase 30, de fecha 10 de
Enero de 2010

36.- Registro de Marca N © 914,702 “TRENDY EXPIORADOR", clase 30, de fecha 4 de
Abril de 2011

37.- Registro de Marca N © 910.872 “TRENDY SKT”, clase 30, de fecha 22 de Febrero
de 2011

38.- Solicitud de Marca N° 934.649 “TRENDY-GURT", clase 30, fecha presentacion
27 de Diciembre de 2010

39.- Solicitud de Marca N° 942.754 “TRENDY CHOC", clase 30, fecha presentacion
1 de Marzo de 2011.

B.- Documentos obtenidos del sitio www.nic.cl que dan cuenta de la fitularidad
de una serie de nombres dominio registrados a nombre de su mandante.

C.- Impresion de los resultados de la busqueda en www.google.cl para la
expresion “trendy”.

D.- Impresidn de la busqueda efectuada por SysTM que muestra que todas las
marcas “frendy” registradas o solicitadas en Chile corresponden a sus mandantes.
E.- Disco compacto que confiene comerciales y apariciones publicitarias en
programas de television abierta.

F.- Tres afiches publicitarios para la marca “trendy”.

G.- Un diptico publicitario para la marca “trendy”.

H.- Paleta publicitaria que conftiene la amplia gama de helados frendy.

l.- 14 envases para productos de la marca “trendy”.

J.- Brochure informativo de la empresa Industria de Alimentos Trendy S.A.

K.- Fotocopia de reportaje publicado en EL DIARIO, con fecha 8 de mayo de
2001, y que dice relacion a la creaciéon y consolidacion de Industria de Alimentos
Trendy S.A.

L.- Fotocopia de reportaje publicado en La Segunda, con fecha 23 de abril de
2003, y que dice relacién a la compra por parte de Industria de Alimentos Trendy
S.A. de Helados Panda.

M.- Fotocopia de reportaje publicado en Estrategia, con fecha 11 de Enero de
2005, y que dice relacidn con las perspectivas internacionales de la marca
“Trendy”, en diversos paises incluido EEUU, PerU y México.

50



N.- Fotocopia de reportaje publicado en El Diario Financiero, con fecha 28 de
Abril del 2003, en relacion al crecimiento de la participacidn de Industria de
Alimentos Trendy S.A. en el mercado local.

O.- Fotocopia de reportaje publicado en Estrategia, con fecha 28 de Abril del
2003, en relacion al crecimiento de la participacion de Industria de Alimentos
Trendy S.A. en el mercado local.

P.- Fotocopia de reportaje publicado en revista Capital, con fecha é de junio de
2003, en relacion al crecimiento de la participacion de Industria de Alimentos
Trendy S.A. en el mercado local.

Q.- Impresién de una serie de estados administrativos que muestran el rechazo de
las marcas que contienen un elemento de uso comun y la expresion “todo”.
DECIMO: Que, a fojas 38, con fecha 04 de mayo del 2011, este Tribunal arbitral,
tuvo por presentada la demanda de asignacion de nombre de dominio por don
Rafael Covarrubias Porzio, abogado, en representacion del segundo solicitante, y
en cuanto a los documentos ofrecidos, detectando un error en la forma de
acompanarlos y en uso de sus facultades de oficio para corregir errores
procesales, se resuelve, tenerlos por acompanados, con citacién y se forma
cuaderno separado de los mismos.

DECIMO PRIMERO: Que, a fojas 39, con fecha 04 de mayo del 2011, este Tribunal
Arbitral, declardé abierto el periodo de respuestas por el término de 05 dias hdbiles,
venciendo en consecuencia el dia miércoles 11 de mayo del 2011.

DECIMO SEGUNDO: Que a fojas 40, con fecha 23 de mayo del 2011, este Tribunal
Arbitral resolvié citar a las partes a oir sentencia.

TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, el articulo 13 de la REGLAMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO
DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a
cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud
competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto
que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitrgje. Lo anterior, sin
perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por
medio. Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los
titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un
mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.
SEGUNDO: Que la reglamentacioén que rige el proceso ha sido oportunamente
aceptada y/o notificada a las partes de esta causa, correspondiendo a cada
una de ellas ejercitar las cargas procesales establecidas en su propio interés -
segun Goldschmidt, una carga es el ejercicio de un derecho para el logro del
propio interés-, concepto procesal “que impide que se produzca la situacion
conocida como la absolucion de la instancia o non likuet, que existia en el
derecho romano, y en virtud de la cual, si no se acreditaban los hechos, el juez
estaba obligado a sobreseer el proceso. Hoy en dia, si no se rinde prueba, el juez
deberd dictar sentencia desfavorable contfra el que no sobrellevd la carga de la
prueba” APUNTES DEL CURSO DE DERECHO PROCESAL Il DEL PROFESOR DAVOR
HARASIC Y. Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 2001.

TERCERO Que adicionalmente a las importantes razones ya expresadas, se
considera el hecho de que la inactividad procesal genera efectos preclusivos en
confra de quien no ejerce oportunamente sus derechos, como lo ha manifestado
este sentenciador en diversas causas, siendo una sancidn procesal que se

51



encuentra consagrada en diversas disposiciones de nuestro ordenamiento
procesal tales como; el articulo 201 del Cédigo de Procedimiento Civil que
declara la desercién del apelante que no comparece dentro de plazo; el articulo
435 del mismo Codigo, que tiene por reconocida la firma o confesada la deuda
de la persona que, citada por el acreedor que no fiene fitulo ejecutivo, no
comparece; vy, por Ultimo, los articulos 693 y 695 del cuerpo normativo senalado,
relativos a Juicio de Cuentas, en que si el obligado a rendir la cuenta no la
presenta dentro de plazo, puede ser formulada por la otra parte interesada, la
que, si no es objetada dentro del término, se tendrd por aprobada.

CUARTO: Que, el primer solicitante, pese a ser apercibido, ha guardado silencio.
Por lo que a este Tribunal no le ha sido posible conocer sus argumentos de mejor
derecho, aspecto en que puede atribuirsele responsabilidad, ya que dada la
naturaleza misma del procedimiento arbitral ante drbitros arbitradores, no
requeria ni siquiera el patrocinio de un abogado para proseguir la secuela del
juicio y, ademds, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Nic- Chile la defensa
de su posicidn juridica no importaba a la referida primera solicitante incurrir en
gasto alguno.

QUINTO: Que, aun siendo dificil atribuir significado juridico al silencio procesal,
puede tenerse en cuenta por interpretacién analdgica, lo dispuesto en el
REGLAMENTO DE LA COMUNIDAD EUROPEA 874/2004 de 28 de abril de 2004, por
el que se establecen normas de politica de interés general relativas a la
aplicaciéon y a las funciones del dominio de primer nivel «.eun, asi como los
principios en materia de registro, Reglamento que en su articulo 22 N° 10,
prescribe que: “La ausencia de respuesta de cualquiera de las partes en un
procedimiento alternativo de solucion de controversias dentro de los plazos
establecidos o su incomparecencia a las audiencias del grupo de expertos
podrdn considerarse motivos suficientes para aceptar las reclamaciones de la
parte contraria”.

SEXTO: Que, como consta en las bases de este procedimiento arbifral existen dos
etapas procesales para alegar el mejor derecho sobre el nombre de dominio en
cuestion, y rendir la prueba que respalde sus dichos, esto es, el periodo de
planteamientos y de respuestas, siendo ambos términos comunes, para los dos
solicitantes de esta causa, siendo de exclusiva responsabilidad de los solicitantes
ejercer sus derechos en fiempo y forma.

SEPTIMO: Que, el conflicto de intereses de relevancia juridica de autos debe ser
resuelto por este Juez, en base al merito de fodos los antecedentes que constan
en autos, dado que no es suficiente con invocar o alegar los hechos fundantes de
la pretension y de la defensa, sino que es necesario probar tales hechos, por lo
que la prueba constituye una parte fundamental en el ejercicio de la funcidn
jurisdiccional. Prueba que en el caso de autos el primer solicitante, fampoco ha
rendido en forma alguna.

OCTAVO: Que, el principio de adquisicion procesal, indica que el proceso estd
formado por actos procesales que se desarrollan progresivamente para
solucionar el conflicto juridico. Estos actos, por mucho que emanen de una de las
partes, al incorporarse al proceso adquieren autonomia en el sentido que no sdlo
surtiradn efectos en el sentido que la parte que los promueve pretende, sino que
incluso pueden volverse en su contra; en ofras palabras ello significa que los actos
procesales no solo se conciben en beneficio de la parte que los ejecuta,
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perjudicando a la contraparte, sino que también ésta pude verse beneficiada por
ellos.

NOVENO: Que en el mismo sentido el principio dispositivo, indica que el inicio del
proceso, el dmbito de la controversia y, en general su avance e impulso, junto con
el ejercicio de sus facultades, queda enfregado por entero al arbitrio de las partes.
Es decir, puede que una persona se encuentre afectada en sus derechos por la
conducta de un fercero, pero si ella no comparece ante tribunal competente
deduciendo la accién, no se iniciard proceso alguno; por otra lado, serdn soélo las
partes las que podrdn senalar expresamente la materia que desean que resuelva el
tribunal, siendo ademds ellas las que a fravés de sus actuaciones van dando curso
el proceso, debiendo aportar los antecedentes y pruebas necesarias, para dejar la
causa en estado de dictar sentencia, en forma tal que si permanecen inactivas el
proceso se paraliza, no pudiendo el juez ejercer los derechos de las partes.
DECIMO: Que el segundo solicitante, si ha comparecido en autos y ha rendido
prueba suficiente, que justifica sus pretensiones sobre el mejor derecho en el
dominio en cuestidon, asi, ha acreditado ser una empresa de larga trayectoria
nacional en el rubro de la heladeria y confites, lo que es un hecho publico vy
notorio, como se ha acreditado en autos, unido a su conducta comercial
consistente y concluyente. Ademds, posee una serie de marcas comerciales de
idénticos signos y similitudes fonéticas, al nombre de dominio en disputa, la Unica
diferencia la constituye la expresion “tutti”, pues sus marcas se estructuran en
torno al signo “trendy”, signo que es suficientemente original, como para
considerarlo de su creacion.

DECIMO PRIMERO: Que, la proteccion referida en el sistema de propiedad
intelectual, del que forma parte este proceso, en cuanto emana del derecho
marcario, tiene su sustento en que la legislacion de esta rama del derecho tiene
como finalidades el evitar conflictos en el trdfico comercial por potenciales
confusiones sobre el origen de bienes y servicios, y, de ofro lado, la certeza
juridica del posicionamiento de esos signos distintivos en el mercado. Asi, el
razonamiento referido implica precisar que el uso exclusivo y excluyente de un
signo o marca en el dmbito econdmico conlleva consecuencias de cardcter
positivo, esto es, que el titular estd facultado para usar, gozar y disponer de la
misma vy, de otra parte, el derecho de esa persona, natural o juridica, de prohibir
que terceros utilicen o saguen provecho de su creacién intelectual, cuestion esta
Ultima que aparece de especial relevancia en este proceso. Por otro lado, no
escapa a este Tribunal que en la solicitud de dominio que rola a fojas 2 consta
que el primer solicitante es una persona natural cuyo giro o actividad comercial
no ha sido indicado.

DECIMO SEGUNDO: El segundo solicitante ha acreditado una conducta comercial
consistente con el uso de su marca y dominios la que desea proteger, a su vez, el
segundo solicitante ha actuado en armonia con nuestra Carta Fundamental y
Legislaciéon Marcaria, solicitando el dominio de una marca comercial que le
pertenece.

DECIMO TERCERO: Que, teniendo en cuenta que la E. Corte Suprema ha senalado
reiteradamente la amplia libertad para fallar de los arbitros arbitradores, tal como
se expresa en el considerando 8° -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA,
TOMO XCIV (1997), N° 2 (MAYO AGOSTO), SECCION 2- Recurso de Queja
denegado en contra de Portales Coya, Moénica: "...el drbitro arbitrador esta
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llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en
contra de ley expresa, la errada calificacion juridica de un plazo, si existiere, no es
suficiente para acoger un recurso de queja en contra de la sentencia dictada por
un juez arbitro arbitrador. Para que ello ocurra es menester que la sentencia sea
inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda, contradictoria, ininteligible, o
imposible de cumplir’. Han sido las mdximas de la prudencia y la equidad, el
mérito del proceso, asi como el cumplimiento irrestricto del derecho sustantivo y
las reglas que han regido el procedimiento los elementos que este tribunal ha
tenido en cuenta al resolver.

RESUELVO:

En mérito de lo senalado en la parte considerativa, de conformidad a lo
establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediacion y Arbitraje del
Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, lo
dispuesto en los articulos 222 y siguientes del Codigo Orgdnico de Tribunales,
arficulos 636 vy siguientes del Coddigo de Procedimiento Civil, conforme a
prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre
de dominio tuttitrendy.cl al segundo solicitante INDUSTRIA DE ALIMENTOS TRENDY
S.A., RUT: 78.109.470-6.

Determinense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo
solicitante, antes de la Audiencia de Conciliacion y Fijaciéon de las Bases del
Procedimiento vy, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de
honorarios profesionales.

Comuniquese a NIC-Chile por correo electrénico firmado electronicamente para
su inmediato cumplimiento.

Notifiquese a los solicitantes por correo electrénico.

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvid don RUPERTO ANDRES PINOCHET OLAVE, Juez Arbitro Sistema de
Resolucidon de Conflictos NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUNOZ, cédula 12.360.114-9 y
CAROLINA BERNARDITA MONTECINOS BRAVO, cédula de identidad 12.108.502-K.
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