JANETT FUENTEALBA ROLLAT
Juez Arbitro NIC Chile

Rol No. 23 - 2014
Juicio arbitral “vivanatura.cl”
Viva Natura Productos Organicos Limitada vs. Natura Cosméticos S.A.

SENTENCIA DEFINITIVA
ARBITRAJE POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO
vivanatura.cl

Santiago, 29 de Mayo de 2014.

VISTOS:

Que con fecha 27 de Julio de 2013, Viva Natura Productos Organicos
Limitada, con domicilio en Av. Cachagua 380 local 5, Zapallar, Valparaiso,
solicitd la inscripcion del nombre de dominio vivanatura.cl. Que dentro de
plazo, con fecha 21 de Agosto de 2013, Natura Cosméticos S.A. domiciliada en
Av. Cerro El Plomo 5680 piso 19, Las Condes, Santiago, solicitd a su vez el
referido nombre de dominio.

Que conforme a lo dispuesto en los articulos 10, 12 y 4° transitorio de
la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del
Dominio CL, en adelante “el Reglamento” o “Reglamento de Nic Chile”
indistintamente, las normas contenidas en el Anexo sobre Procedimiento de
Mediacion y Arbitraje del Reglamento de Nic Chile, y demas normas aplicables
al conflicto, es que mediante Oficio de Nic Chile No. 19.434, se designo a la
suscrita como arbitro para la resolucién del presente conflicto de asignacién
del nombre de dominio vivanatura.cl, aceptando dicho encargo segun consta
en resolucion de fecha 4 de Marzo de 2014, jurando desempefiar dicho
cometido fielmente y en el menor tiempo posible.

Que segun consta a fojas 5, se citd a las partes a una audiencia a
celebrarse con fecha 18 de Marzo de 2014, a la que asistié don Juan Pablo
Zamora Iturra, en representaciéon de Natura Cosméticos S.A. como segundo
solicitante; de dofia Paulina Vanni, en representacion de Viva Natura Productos
Organicos Ltda., como primer solicitante; y el arbitro que conoce de este
conflicto. Al no producirse conciliacion, el Tribunal fijé en dicha audiencia las
bases del procedimiento mediante un Acta, la cual fue notificada de manera
personal a los asistentes.

Que a fojas 14 y siguientes, dofia Paulina Vanni, en representacion de
Viva Natura Productos Organicos Limitada, acompafia al proceso sus
argumentos y documentos con el fin de acreditar su mejor derecho respecto a
la asignacién del nombre de dominio vivanatura.cl. En sintesis expone lo
siguiente:

a. Que la empresa “Viva Natura Productos Organicos Limitada”, se
dedica a la venta de productos organicos en la localidad de
Cachagua, siendo la primera tienda organica de la comuna. Se ha
constituido como empresa el dia 26 de Julio de 2013 segln consta
por escritura publica, iniciando sus actividades con fecha 29 de Julio
del mismo afio.

b. Que no es la intencion de “Viva Natura Ltda”., incursionar en el
ambito de los cosméticos, al dedicarse a un rubro distinto como es
el de los productos naturales, sefialando asimismo que no existe
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riesgo de confusidén para consumidores y usuarios de Internet, dado
que no son similares el nombre de dominio vivanatura.cl con el
nombre de dominio de la contraparte.

c. Que seria motivo de perjuicio a su parte la asignacion del nombre
de dominio a la contraparte, toda vez veria afectada su razén social,
asociada a un gran despliegue publicitario conocido en la zona.

d. Que por estos motivos, solicita le sea asignado en definitiva el
nombre de dominio vivanatura.cl a su favor. Que como documentos
acompafiados al proceso, no controvertidos por la demandante,
figuran:

1. Certificado de inicio de actividades, de fecha 29 de Julio de 2013.

2. Certificado de estatuto actualizado sociedad “Viva Natura Productos

Organicos Limitada”, constituida el 26 de Julio de 2013. Fecha de

certificado: 26 de Marzo de 2014.

Resolucion Sanitaria.

Cuenta bancaria microempresa.

Copia de factura de venta No. 50, en blanco, sin fecha.

Boleta de venta No. 498, de fecha 24 de Marzo de 2014.

Patente comercial periodo Julio-Diciembre 2013, expedida por la I.

Municipalidad de Zapallar.

8. Tarjeta de presentacién

9. Flyers

10. Afiche

11. Historial de correos por conflictco nombre de dominio.

12.Paginas de Facebook y Twitter

13. Fotografia local comercial.

Nounsw

Que, a fojas 37 y siguientes, don Cristdbal Porzio Honorato, abogado en

representacion de Natura Cosméticos S.A., como segundo solicitante del
nombre de dominio vivanatura.cl, interpone demanda competitiva, alegando
mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, acompafiando
asimismo sus argumentos y pruebas para obtener la asignacién del dominio en
disputa. Expone, en sintesis, lo siguiente:

a.

b.

C.

Que sus representados son una de las empresas de cosmética mas
grande y conocida de Sudamérica, teniendo su sede en Brasil y
contando con mas de 40 afios de existencia, destacando por su modelo
de venta directa.

Que sus representados son titulares en Chile y el extranjero de
numerosos registros vigentes, tanto para la marca “"NATURA”, como
para aquéllas que contienen dicha expresion. Acompafia al efecto
listado con 27 registros de marcas comerciales, entre los cuales
destaca: marca N° 762.939 “"NATURA VIVA”, denominativa, clase 3, de
fecha 20 de Julio de 2006, y marca N° 906.150 “VIVA DE NATURA”",
denominativa, clase 3, de fecha 30 de Octubre de 2010. Acompafa
asimismo listado de 12 marcas comerciales de Argentina, México y
Brasil, estructuradas bajo la expresion “NATURA”. A mayor
abundamiento, indica ser titular de 11 nombres de dominio en Nic
Chile, que contienen la expresién “natura”. De dichos antecedentes, se
concluye que “NATURA” es una creacion original de sus mandantes,
reconocida y afamada tanto a nivel nacional como internacional,
encontrandose asociada en el inconsciente colectivo del publico a sus
productos, y no a aquéllos ofrecidos por terceros, por lo que la adicion
de la expresion “viva” efectuada por la contraparte no resulta suficiente
para que los usuarios de internet puedan diferenciar adecuadamente el
nombre de dominio solicitado de las marcas y nombres de dominio de
su mandante, con lo cual el primer solicitante se vera beneficiado por el
reconocimiento que gozan los Sres. Natura Cosméticos en el mercado,
situacién que contribuiria ademas a la dilucién de la marca “NATURA”.
Que como argumentos de derecho, destaca la identificacion de los
nombres de dominio con empresas y marcas comerciales, como un
medio legitimo de distribucion, difusion y prestacidn se servicios de
éstas, como ocurre en el caso con su representado. Estima encontrar
satisfecho lo dispuesto en el articulo 14 del Reglamento de Nic Chile;
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d.

sin embargo de otorgarse el nombre de dominio a la demandada

provocaria confusion toda vez que ésta, persona que esta dedicada a la

comercializacidon de productos naturales y relativos a la “vida sana”

totalmente ajena a su representada, no tiene derecho a ser asociada a

Natura Cosméticos S.A., menos si se trata de rubros idénticos o

similares. Que tampoco cabe la aplicacion del principio first come, first

served, puesto que el cumplimiento de los requisitos previstos en el

Reglamento de Nic Chile, le confieren un mejor derecho respecto al

nombre de dominio disputado, sobre las pretensiones de los otros

solicitantes.

Que solicita tener por acogida la demanda, y obtener en definitiva se

asigne el nombre de dominio vivanatura.cl a su mandante. Que como

documentos acompafiados a su demanda, bajo apercibimiento legal, y

no impugnados por la contraparte, figuran los siguientes:

1. Copia simple de impresiones obtenidas de www.inapi.cl, que dan
cuenta de la titularidad de 27 registros marcarios.

2. Copia simple obtenidas de registros de marcas comerciales en
Argentina (5), México (4) y Brasil (3), que dan cuenta de su
titularidad.

3. Copia simple de impresiones obtenidas de www.nic.cl, que dan
cuenta de la titularidad de 11 nombres de dominio .cl, por parte de
la demandante.

4. Impresion de la pagina web www.natura.cl, que da cuenta sobre
algunos de los productos para el cabello que el solicitante ofrece en
el mercado.

5. Impresion de la pagina web www.natura.cl, que da cuenta sobre
algunos de los productos para el rostro que el solicitante ofrece en
el mercado.

6. Impresion de la pagina web www.natura.cl, que da cuenta sobre
algunos de los productos de perfumeria que el solicitante ofrece en
el mercado.

Que a fs. 103 y siguientes, con fecha 9 de Abril de 2014, el apoderado

del segundo solicitante evacua el traslado conferido por este Tribunal a fojas
36, realizando las siguientes consideraciones a los argumentos presentados
por la contraparte:

a.

b.

C.

Que la demandada en su presentacion no acompafia argumentos
suficiente para fundar su mejor derecho sobre el nombre de dominio
vivanatura.cl, ni tampoco que la expresion “VIVANATURA"” sea asociada
por los consumidores a su empresa en forma exclusiva, con lo cual no
expone suficientemente las razones por las cuales su derecho sobre el
nombre de dominio en conflicto deberia considerarse superior al
invocado por sus representados.
Que no consta prueba alguna respecto a la alegacion de la contraparte
relativa al gran despliegue publicitario supuestamente realizado, lo cual
no obsta sin embargo a que la inscripcion del nombre de dominio
vivanatura.cl resulte abusiva al ser practicamente idéntica a la marca
previamente inscrita por sus representados. Adicionalmente, todos los
documentos acompafiados por la contraparte son de fecha posterior a
la solicitud del mismo nombre de dominio, lo que resulta relevante
dado que su representado ha inscrito la marca "NATURA VIVA”, cuasi
idéntica al dominio solicitado, en fecha anterior incluso a la constitucion
de la sociedad del primer solicitante, haciendo uso de ella para
distinguir productos que gozan de un amplio reconocimiento entre los
consumidores y el publico de internet.
Que en un otrosi de su presentacion acompafa los siguientes
documentos bajo apercibimiento legal, no objetados por la contraparte:
1. Listado de registros de marcas comerciales obtenidos en Chile por
el solicitante Sres. NATURA COSMETICOS S.A. que contienen la
expresion “NATURA”,
2. Listado de nombres de dominios obtenidos por el solicitante. que
contienen la expresion “NATURA".

Huérfanos 1147 of. 746, Santiago, Chile. 3

Fono: (56 2) 688 8179—(0) 7 859 6257



JANETT FUENTEALBA ROLLAT
Juez Arbitro NIC Chile

3. Impresiones de las paginas web www.sites.google.com vy
www.natura.cl que dan cuenta del uso por parte del solicitante de la
marca "NATURA VIVA”.

Que, a fs. 145, con fecha 22 de Abril de 2014, este Tribunal recibié la
causa a prueba, fijando como hechos sustanciales, pertinentes vy
controvertidos, los siguientes:

1. Derechos e intereses de las partes en el nombre de dominio
vivanatura.cl

2. Utilizacion efectiva que las partes han hecho del nombre o
denominacion vivanatura.cl

Que a fojas 146, con fecha 29 de Abril de 2014, el apoderado del
segundo solicitante solicitd se tengan a la vista y acompafiados en parte de
prueba, los documentos ya acompafiados con fechas 1 y 9 de Abril, que
constan en autos.

Que a fojas 153, con fecha 13 de Mayo de 2014, atendido el mérito de
autos, que las partes han acompafiado sus argumentos y pruebas
oportunamente, y al no existir diligencias pendientes, este Tribunal cité a las
partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el presente juicio arbitral busca determinar la
asignacion definitiva del nombre de dominio vivanatura.cl, de entre las
solicitudes de inscripcion realizadas en tiempo y forma. Asi, los solicitantes al
momento de realizar su solicitud de inscripcién, han aceptado de forma
voluntaria someterse a este procedimiento, conforme lo disponen los articulos
6° seccién segunda, en relacién a los articulos 12° y 4° Transitorio del
Reglamento de Nic Chile vigente al momento de los hechos.

SEGUNDO: Que de conformidad a las bases de este procedimiento
arbitral, este Tribunal ha recepcionado la prueba rendida por ambos
solicitantes, las cuales han sido acompafiadas en tiempo y forma por ambos
solicitantes, no siendo impugnadas a su vez por la contraria, con lo que se les
otorgara su valor probatorio conforme a las normas vigentes.

TERCERO: Que como primer solicitante figura en autos Viva Natura
Productos Orgdnicos Limitada, quien ha sefialado en sintesis desarrollar
actividades de venta de productos organicos en la localidad de Cachagua. Que
se ha constituido el afio 2013, fecha en la cual viene realizando su actividad,
la cual es distinta a la de la contraparte. Que el nombre “Viva Natura” se
corresponde integramente con su razdon social, motivo por el cual se ha
solicitado el nombre de dominio vivanatura.cl, en concordancia con éste,
contando ademas con presencia en Facebook y Twitter. Que es reconocido en
la zona bajo la denominacién “Viva Natura”, dada la publicidad que ha
realizado. Que por Ultimo, las actividades desarrolladas son diferentes a las
que realiza la contraparte, con lo cual el riesgo de confusion y error se diluye.

CUARTO: Que en autos rola como segundo solicitante, Natura
Cosméticos S.A., quien para acreditar sus dichos, sefala ser una de las
empresas de cosmética mas grande y conocida de Sudamérica, con sede en
Brasil y mas de 40 anos de existencia. Que se ha preocupado de registrar en
Chile y el extranjero la expresidon NATURA, por la cual es famosa y reconocida
en el ambito comercial, conforme a las marcas comerciales que acompafia al
proceso, de Chile, Argentina, México y Brasil, como asimismo es titular de 11
nombres de dominio .cl que contienen la expresion “natura”. La adicion de la
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expresion “viva” a su marca famosa y reconocida “Natura” no resulta
suficiente para distinguir adecuadamente a la contraparte, teniendo en
consideracion la existencia de los registros marcarios "NATURA VIVA”, y “VIVA
DE NATURA”, los cuales son virtualmente idénticos al nombre de dominio
vivanatura.cl. Entonces, y de otorgar el dominio a la contraria, existiria toda
clase de errores y confusiones respecto al origen de los productos y/o servicios
ofrecidos.

QUINTO: Que el segundo solicitante ve vulnerado su derecho a la
utilizacion de la expresion "NATURA”, en relacidon a sus marcas comerciales y
nombres de dominio. Dicha vulneracién afecta lo dispuesto en los articulos 19
No. 25 de la Constitucién Politica de la Republica, articulos 582 y 584 del
Cdédigo Civil, Ley 19,336 sobre Propiedad Industrial y por ultimo, el
Reglamento de Nic Chile en su articulo 14, el cual indica que cada solicitante,
al momento de realizar su solicitud de nombre de dominio, debera velar por la
observancia tanto de los principios de competencia leal y ética mercantil,
normas vigentes sobre abusos de publicidad, como derechos validamente
adquiridos por terceros. Es en este Gltimo punto sobre el cual se debe realizar
un analisis.

SEXTO: Que de la abundante prueba acompafiada por el segundo
solicitante, que rola a fojas 60 a 101 del expediente, se puede concluir que
efectivamente la expresion “NATURA”, es la que utiliza para distinguir sus
productos cosméticos tanto en Chile como en el extranjero, utilizaciéon que se
ha realizado de manera sostenida en el tiempo, lo cual ha hecho dicha
expresion tenga caracteres de famosa y reconocida ante el publico
consumidor. Ello entonces importa que la proteccidon que emana de las marcas
comerciales, pese a encontrarse en principio circunscrita a la o las
clasificaciones marcarias concedidas, se extienda a otras utilizaciones en
distintos ambitos como lo puede ser el ambito de los nombres de dominio de
internet, cuestidon que no puede sino ser tenida a la vista por este Tribunal,
toda vez que el denominado principio de especialidad marcaria se ve superado
por este verdadero “monopolio legal” de la marca comercial, segun lo sefala la
doctrina.

SEPTIMO: Que la expresion “NATURA” constituye la parte esencial del
nombre de dominio vivanatura.cl, toda vez que éste se encuentra compuesto
de las expresiones “VIVA” y “NATURA”. Respecto de la expresion “viva”,
podemos entender que es un vocablo genérico del cual no se puede pretender
apropiacién alguna, ni tampoco alguno de los solicitantes ha indicado en juicio
cudl seria el significado que pretende dicha expresion en el contexto del
nombre de dominio intentado. Respecto de la expresién “Natura”, sin
embargo, este sentenciador reconoce que, -segun lo expresado
anteriormente-, es el segundo solicitante quien la ha dotado de caracteres de
fama y notoriedad que permitan su asociacién directa a ella, con lo cual de
existir un tercero -como lo seria el primer solicitante- quien hace un uso de
dicha expresion en internet, debiese encontrarse al menos autorizado o su uso
tolerado por el segundo solicitante, cuestiéon que no se ha acreditado. A mayor
abundamiento, el segundo solicitante ha demostrado que posee registros
marcarios respecto a las expresiones "NATURA VIVA” y “VIVA DE NATURA”, las
cuales este sentenciador considera similares con la expresién vivanatura.cl, a
tal punto que no se pueden distinguir entre si, con lo que el publico
consumidor se podria ver expuesto a confusion o error en el caso de ser
otorgado el nombre de dominio pedido al primer solicitante, ya que podria
verse confundido respecto de la procedencia o identidad comercial de dichos
productos, creyéndose que se encuentran ligados a la segunda solicitante
cuando ello no seria asi.

OCTAVO: Que la primera solicitante ha indicado que sus derechos
emanan de la actividad comercial que realiza desde el afio 2013 bajo la razén
social “Viva Natura Productos Organicos Limitada”, siendo esta denominacion
la base del nombre de dominio vivanatura.cl solicitado. Que asimismo, ha
realizado inversiones con el propdsito de darse a conocer dentro de la
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comunidad en que se localizan, viéndose entonces afectados en caso de
asignarse el dominio a la contraparte.

Que presentd ante Nic Chile la solicitud el 27 de Julio, se constituyd
legalmente como empresa, el dia previo, bajo la denominaciéon Viva Natura
Productos Organicos Ltda., e inicid sus actividades el 29 de Julio, siendo todos
los demas documentos acompafiados, (Boleta de venta, patente comercial,
tarjeta de presentacion, flyer, afiche, etc.) de fechas posteriores y/o sin fecha
(factura), todo lo cual hace presumir fundamente, que al solicitar el nombre de
dominio, sabia o debia saber de la existencia de la contraparte, de sus marcas
registradas, tales como “NATURA VIVA” y “VIVA DE NATURA” y de sus
numerosos nombres de dominio, que aluden o tiene relacion con Viva Natura,
tales como natura.cl, naturanet.cl, revistanatura.cl, fundacaonatura.cl,
institutonatura.cl, naturaeducacao.cl, consultoranatura.cl, naturaconsultora.cl,
consultora-natura.cl, naturachile.cl, redenatura.cl.-

Que este sentenciador hace presente que conforme a la naturaleza
mnemotécnica de los nombres de dominio y a su funcionamiento propio, que
no es posible aceptar que dos o mas partes se identifiquen con un mismo
nombre de dominio bajo un mismo sufijo (en este caso, el ccTLD .cl). Ello,
unido con el caracter comercial que ha ido aparejado al auge de Internet en
las Ultimas dos décadas, hace concluir que actualmente la presencia comercial
de una empresa en Internet es motivo de interés y por ende de proteccién por
el derecho.

NOVENO: Que de lo anterior se desprende que el segundo solicitante
ha demostrado tener derechos validamente adquiridos por la denominacién
“NATURA”, como creacion original, y asimismo por “NATURA VIVA” y “VIVA DE
NATURA”, como marcas comerciales, los cuales -debido a su caracter de
notoriedad-, no puede sino reconocer su existencia y cualidad, no pudiendo
extender el ambito de la libertad para desarrollar cualquier actividad
economica, consagrada en la Constitucién Politica de la Republica en su
articulo 19 No. 24, a supuestos en los cuales se vea vulnerado el derecho de
propiedad industrial en relacion a las marcas comerciales esgrimidas, todo ello
siempre considerando que nos encontramos en presencia de un conflicto de
nombres de dominio, por lo que este Tribunal hace presente que no esta
llamado a discutir cuestiones propias del derecho de propiedad industrial, lo
que es competencia de otros Tribunales, con lo cual quedan a salvo los demas
derechos que las partes pudieren hacer valer ante los o6rganos y en las
oportunidades que en derecho correspondan.

DECIMO: Que de lo expresado, fluye que el primer solicitante al
momento de realizar su solicitud competitiva, ha vulnerado en la especie lo
dispuesto en el articulo 14 del Reglamento, toda vez que ha infringido
derechos validamente adquiridos por terceros, los que derivan de las marcas
comerciales y nombres de dominio, acreditados y adjuntados los respectivos
documentos al proceso, por el segundo solicitante, el cual ha logrado en la
especie configurar un mejor derecho a la luz de los antecedentes y pruebas
acompafiadas, por sobre las pretensiones de la contraparte. Es asi como la
aplicacion del principio “first come, first served” no es procedente en la
especie, toda vez que es un principio que es utilizado sélo cuando ninguno de
los solicitantes ha logrado probar un mejor derecho frente a las pretensiones
de la contraparte , cuestion que no ha sucedido en este juicio arbitral.

DECIMO PRIMER: Que dado que ninguno de los solicitantes ha pedido
en juicio que se condene en costas a la parte vencida, y en virtud de las
atribuciones que el articulo 8 del anexo Primero del Reglamento de Nic Chile
entrega a este Tribunal, se resuelve que cada parte pagara sus costas.

DECIMO SEGUNDO: Que el Tribunal hace presente a las partes que
para arribar a la conclusion antedicha se han utilizado criterios
jurisprudenciales, doctrinarios y legales aplicables a la especie, realizando
asimismo una aplicacion extensiva no soélo de lo dispuesto en el articulo 14 vy
demas normas del Reglamento de Nic Chile como en otras aplicables al efecto,
sino que se ha hecho un acabado analisis atendiendo entre otros, a criterios de
justicia y equidad propios de las resoluciones de un arbitro arbitrador, todo
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ello conforme a las normas expresadas en el Acta de fijacion de bases de
procedimiento, y en subsidio las de los articulo 636 y siguientes del Cddigo de
Procedimiento Civil.

Por estos fundamentos, y ademas lo dispuesto en los articulos 222 del
Cddigo Organico de Tribunales, 636 y siguientes del Cédigo de Procedimiento
Civil, y en el Anexo 1° del Procedimiento de Mediacion y Arbitraje contenido en
la Reglamentacion para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio
.CL, y conforme asimismo a los principios de mejor derecho o legitimacién, y a
la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio vivanatura.cl al sequndo solicitante,
Natura Cosméticos S.A.

Que cada parte pagara sus costas.

Notifiquese la presente resolucién a las partes via carta certificada vy
ademas por correo electronico, con firma digital, y por esta uUltima via, a Nic
Chile.

Remitase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuenteall;)a Rollat
Abogado Juez Arbitro
Nic Chile.

Autorizan en la calidad de testigos dofia LORETO VEJAR VILLALOBOS, Rut
14.044.280-1 y don TOMMY MARCHANT POZO, Rut 14.396.781-6
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