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MAT: Asignacion de nombre de dominio “vivo.cl”

Santiago, veintinueve de Septiembre de dos mil ocho.

VISTOS:

1.- Que por oficio N° OF08989 de fecha 14 de Mayo de 2008, el
Departamento de Ciencias de la Computacion de la Universidad de
Chile (NIC Chile), nofificé al suscrito la designacién como Arbitro para
resolver el conflicto planteado por la inscripcidon del nombre de
dominio “vivo.cl”; entre Luitzen Aant Beiboer y Empresas Carozzi S.A.;

2.- Que los nombres de dominio *.cl” se rigen en Chile conforme a un
estatuto especialmente dictado al efecto, denominado “Reglamento
para el funcionamiento del Registro de nombres de dominio .cl”, en
adelante el “Reglamento”, y cuyo anexo 1 contempla las normas por
las que se ha de regir el Procedimiento de Mediacion y Arbitraje. Que
de acuerdo a estas normas, y la funcion encomendada, corresponde
al suscrito resolver la materia debatida, fundado en su calidad de
“Arbitro Arbitrador”;

3.- Que concordante con lo expuesto, por resolucion de fecha 23 de
Mayo de 2008, el suscrito aceptd el cargo de Arbitro Arbitrador, jurd
desempenarlo fielmente y cité a las partes a una audiencia para
convenir las reglas de procedimiento del arbitraje para el dia 05 de
Junio de 2008 a las 12:00 horas en las oficinas del Arbitro. Esta resolucién
se notificd a las partes por carta certificada, y via correo electronico a
los domicilios y direcciones registrados en NIC Chile;

4- Que habiendo sido vdlidamente citadas las partes, el respectivo
comparendo de fijacion de normas de procedimiento se llevd a cabo
el dia 05 de Junio de 2008, sélo con la asistencia del representante del
segundo solicitante, Empresas Carozzi S.A., dona Mariana Simidn
Déjean, quien acredité poder suficiente;

5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de

Empresasa Carozzi S.A. oportunamente hizo valer ante este Tribunal
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Arbitral sus pretensiones de mejor derecho sobre el nombre de dominio
en disputa, fundado esencialmente en los siguientes antecedentes: Q)
Que Empresas Carozzi S.A. es una empresa tradicional chilenqg,
dedicada a la produccidon de una amplia gama de alimentos,
extendiendo su presencia a nivel internacional y en los mercados mads
importantes; b) Que recientemente, Empresas Carozzi S.A. ha creado la
marca “VIVO”, la cual va enfocada al desarrollo de una serie de
productos alimenticios destinada a los que buscan una alimentacion
saludable; c) Que la infroduccidon de esta marca ha involucrado un
gran despliegue publicitario, tanto para posicionar los productos en el
mercado, como en la presentacion de las marcas comerciales y frases
de propaganda; d) Que a la fecha tiene registradas a su nombre las
siguientes marcas comerciales: “VIVO”, Reg. N° 679.761, productos de
clase 30; Reg. N° 778.302, productos de clase 29; Reg. 778.303,
productos de clase 32; Reg. N° 818.881, productos de clase 32; Reg. N°
818.882, productos de clase 32; Reg. N° 818.883, productos de clase 32;
DESDE HOY VIVO MEJOR, Reg. N° 815.462, productos clase 29; Reg. N°
815.463, productos clase 30; Reg. N° 815.464, productos clase 32; y e)
Que asimismo se encuentfran actualmente solicitadas y en tramite las
siguientes marcas: “VIVO”, N° 807.270, clase 30; N° 807.271, clase 30; N°
807.272, clase 30; N° 807.273, clase 30; f) Que ademds de lo anterior, el
segundo solicitante es fitular de los siguientes nombres de dominio:
“vivomejor.cl”; "vivocarozzi.cl” y “desdehoyvivomejor.cl”; g) Que, en
consecuencia, la denominaciéon VIVO corresponde a una creacion del
segundo solicitante para distinguir productos alimenticios, la que
conjuntamente con las frases de propaganda, se encuentran
protegidas como marcas comerciales y ellas son actualmente usadas
en el mercado para distinguir ese tipo de productos, o cual le otorga
un interés legitimo para solicitar el nombre de dominio en disputa, h)

Finalmente, si bien el primer solicitante puede alegar el principio “first
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come, first served” como presuncion de mejor derecho para la
asignacion del dominio “vivo.cl”, esta es desvirtuada, tal como ocurre
en autos, al acreditar Empresas Carozzi S.A., mediante las pruebas
acompanadas, tener un interés legitimo en la asignacion del nombre
de dominio que coincide con las marcas que distinguen su actividad
econémica;

6.- La parte de Empresas Carozzi S.A. acompand a este Tribunal, para
acreditar sus alegaciones, copias de impresiones obtenidas del sitio
web “www.dpi.cl” que acreditan la propiedad sobre las referidas
marcas comerciales; copia de solicifudes en fradmite sobre las mismas
ya referidas; y copias obtenidas del sitio web www.nic.cl que acreditan
la propiedad sobre Ios nombres de dominio ya senalados;

7.- Por resolucion de fecha 26 de Junio de 2008, el Tribunal tuvo por
presentada la demanda de mejor derecho de Empresas Carozzi S.A., y
habiendo transcurrido el plazo para la presentacion del primer
solicitante don Luitzen Aant Beiboer, sin que ello haya ocurrido, se le
tuvo en rebeldia. De la presentacion de Empresas Carozzi S.A., se dio
traslado por el plazo de 5 dias;

8.- No obstante la ausencia de demanda del primer solicitante,
dentro del Ultimo de los plazos senalados, éste evacud el traslado de la
demanda de Empresas Carozzi S.A, fundado esencialmente en los
siguientes antecedentes: a) Que por ser la primera persona en solicitar
el nombre de dominio "“vivo.cl”, goza de la presuncion de aplicacion
infernacional  “first  come, first served”, correspondiéndole en
consecuencia la asignacion el dominio en disputa y b) Que existe
buena fe de parte del primer solicitante, ya que la denominacion
“vivo" es una palabra de uso comun y genérica, que no alude a
ninguna empresa en partficular, por lo que éste no atentaria derechos
de terceros. Asimismo, senala que el primer solicitante no busca

aprovecharse de la fama o buen nombre qjeno, tal como o es
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Empresas Carozzi S.A. en el rubro de los alimentos, ni existe de su parte
ningun animo competitivo, sino que simplemente éste estd ejerciendo
un derecho de manera legitima (fair use) que no busca obtener una
ganancia comercial ni inducir a error a los consumidores; c) Finalmente
el primer solicitante objetdé los documentos presentados por la
contraria, dentro del plazo legal, senalando al respecto que no
constaban su autenticidad, veracidad e integridad;

8.- Por resolucion de fecha 4 de Julio de 2008, se tuvo por evacuado
el traslado por parte del primer solicitante, y por objetados los
documentos acompanados por este Ultimo, sin perjuicio de lo
resolucion sobre el particular que mds adelante se adopta;

9.- Con fecha 4 de Agosto de 2008, y habiéndose vencido los plazos
de discusidn y prueba, el Tribunal cité a las partes a oir sentencia.

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

10.- Que, en cuanto a la objecidon de documentos planteadas por el
segundo solicitante, este Arbitro la desestimard. En efecto, para resolver
una impugnacion del tipo planteado, se requiere aportar todos los
antecedentes y documentos para una cabal y completa informaciéon
acerca de la materia debatida. En estos autos no se han aportado
antecedentes que permitan sostener fundadamente que los
documentos en cuestion no son auténticos, veraces o integros. Por el
contrario, se frata de copias de registro obtenidas de los sitios web
oficiales de los respectivos entes o autoridades a cargo de su
asighacion y control, corroboradas por este Juez Arbitro, por lo que su
autenticidad e integridad es indubitada;

11- Que de los antecedentes expuestos, fluye para este Arbitro la
necesidad de determinar a quién le corresponde un mejor derecho
sobre el nombre de dominio “vivo.cl”, fundado para ello en que el
primer solicitante se ampara en el principio de buena fe de su solicitud,

y el de prioridad en el tiempo, comUnmente conocido como “first
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come, first served”; y por parte del segundo solicitante, sobre la base
de que es fitular de la marca comercial “Vivo"”, y otras similares, asi
como también nombres de dominio, intfegrados o compuestos por la
denominacion en cuestion;

12.- Que, precisamente la cuestion debatida para este Arbitro radica
entonces en determinar si frente a esta solicitud de dominio *“vivo.cl”,
existiria un mejor derecho por parte de don Luitzen Aant Beiboer, toda
vez que “en principio” aparece éste como el candidato natural al
mismo en su calidad de primer solicitante, no obstante no haber
acreditado un uso real y efectivo de la referida denominaciéon. En
efecto, la argumentacion sostenida por el primer solicitante, se funda
sOlo en presunciones y principios generales, sin acreditar usos u otros
reconocimientos a su favor de la referida denominacidén por medios
suficientes, objetivos y fidedignos, para garantizar la validez de su
pretension;

13.- Por el contrario, el segundo solicitante “Empresas Carozzi S.A.” ha
demostrado un uso real y efectivo de la denominacidon "“Vivo”, asi
como su protecciéon bajo distintas formas, tales como marca comercial
y nombre de dominio;

14- Que de acuerdo a la jurisprudencia relativa a nombres de
dominio, la relacidn entre nombres de dominio y otras formas de
proteccion juridica, tales como marcas comerciales, es considerada de
mdaxima relevancia, ya que comparten la misma finalidad, esto es, un
rol de identificadores de los distintos bienes y/o servicios que se ofrecen
a través de Internet. De alli que al resolverse un conflicto sobre la
titularidad de un nombre de dominio, se debe tener en cuenta el uso
anterior que se ha hecho de la denominacidn, y su titularidad en el
mercado, ya sea como nombre comercial, registro marcario, etc. Este
antecedente es de suyo relevante para este caso, ya que demuestra

en forma objetiva, que el segundo solicitante usaba y gozaba con

5




10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

anterioridad de una proteccion juridica sobre la denominacion "Vivo";
15.- También es importante destacar que a juicio de este sentenciador
el hecho de que el dominio refleje supuestamente un nombre
genérico, y por ello no se perjudicarian derechos de terceros por que
no hace referencia a una compania en particular, no es tal. En efecto,
no sélo este Arbitro considera que la denominacion “Vivo™ es distintiva
y caracteristica, en términos de constituir un signo identificador o
diferenciador, sino que ademads es perfectamente posible que el primer
solicitante pudiera, en el evento de asigndrsele el tantas veces citado
nombre de dominio, identificar en la web productos similares de
aqguellos del giro del segundo solicitante, sin que este Ultimo pudiera
reclamar por ello. De dalli, que el argumento esgrimido por el primer
solicitante, respecto a que el nombre de dominio “vivo.cl” no induciria
a error los consumidores no resulta atendible por su naturaleza de
identificador universal;

16.- Por ello es que también hace fuerza para este Arbitro el hecho de
que en la eventualidad de asignarse el nombre de dominio al primer
solicitante, su uso en el mercado sin un sentido claro y preciso segun se
ha logrado establecer en el proceso, podria provocar error o confusion
en el publico respeto al origen o procedencia del mismo, materia que
precisamente corresponde a este Arbitro, entre otras, evitar o impedir;
17.- Que de acuerdo a lo expuesto, si bien este Arbitro ha sostenido
reitferadamente en sentencias anteriores que en materia de registros de
nombres de dominio, la regla general es el principio o criterio de *first
come first served”, pero que no resulta ser una regla absoluta. En este
caso concreto no corresponderia aplicarla en base a las pruebas
aportadas al procedimiento por el segundo solicitante que acreditan
un reconocimiento legal y de mayor representatividad sobre el nombre
de dominio objeto de la presente disputa, ya que es razonable suponer

la intencion de este Ultimo en proteger su marca comercial, fodo lo
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cual permite sostener su mejor derecho por tratarse de un nombre
distintivo y caracteristico de este Ultimo;

18.- Que sin otro tipo de razones que las ya expuestas, en caso de
tener que preferir un signo distintivo por sobre otro, este Arbitro se
inclina a preferir a quien efectivamente ha acreditado el legitimo uso vy
titularidad del mismo, con el cual opera en la actualidad con variados
registros marcarios de idéntica denominacion;

19.- Que a mayor abundamiento, este Arbitro conforme las facultades
que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe ajustarse en su
actuar a la calidad de “Arbitfrador”, en cuanto debe resolver en el
senfido de la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas
aprobadas por las partes que se rige este juicio. Que precisamente es
sobre la base de estos principios que este Arbitro ha valorado las
pretensiones del segundo solicitante, credndose la conviccion absoluta
de que a este Ultimo corresponde el mejor derecho sobre el nombre de
dominio “vivo.cl”;

20.- Que no obstante lo anterior, ademds el Reglamento contempla en
su articulo 6° que “Por el hecho de solicitar la inscripcion de un nombre
de dominio bajo el dominio CL, se entiende que el solicitante acepta
expresamente, suscribe y compromete a acatar y regirse por todas las
normas contenidas en el presente documento, sin reserva de ninguna
especie”. Que asimismo, el articulo 14 del mismo cuerpo legal
menciona “Serd de responsabilidad exclusiva del solicitante que su
inscripcion no contrarie las normas vigentes sobre abusos de
publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética
mercantil, como asimismo, derechos vdlidamente adquiridos por
terceros”;

Y visto ademds, las facultades que el sentenciador le confieren el
Reglamento por el funcionamiento del Registro de Nombres del

Dominio CL y los articulos 636 y siguientes del Codigo de Procedimiento




10

1"

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Civil, especialmente en cuanto debe resolver en el sentido que la
prudencia y la equidad lo indiguen, y las normas aprobadas por las
partes por las que rige este juicio y lo dispuesto en los articulos 222 vy
siguientes del Codigo Orgdnico de Tribunales.

RESUELVO:

1.- Asignar el nombre de dominio “vivo.cl” a la parte de Empresas
Carozzi S.A. Rechazase la solicitud presentada por el primer solicitante,
Luitzen Aant Beiboer.

2.- Que en uso de las facultades que competen a este Juez Arbitro,
no existe condena en costas, y se resuelve que las mismas serdn
pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados en el proceso.

3.- Notifiquese la sentencia a las partes por carta certificada, sin
perjuicio de su notificaciéon a las mismas y a NIC Chile por correo
electronico. Dese copia autorizada a las partes que lo soliciten, a su
costa y devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su archivo.

4.- Conforme lo dispone el articulo 640 del Cddigo de Procedimiento
Civil, firman la presente sentencia en autorizacion de la misma los

testigos que mds abajo se indican.

Sentencia pronunciada por el Arbitro don Cristidn Mir Balmaceda.

Carmen Gloria Garcia Maragano Maria Laura Aguirre Brand
C.1.N° 11.708.049-8 C.IN°13.923.130-9




