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SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO

xebra.cl

Santiago, lunes treinta de diciembre de dos mil tre  ce.-

VISTOS:

Con fecha 7 de febrero de 2013, dofia Daniela Carolina Portugueiz Labra,
domiciliada en Hernando de Magallanes 1677 depto. 713, comuna de Las Condes,
ciudad de Santiago, solicité la inscripcion del nombre de dominio “xebra.cl”.

Posteriormente, con fecha 12 de febrero de 2013, la sociedad The Lion
Match Company, domiciliada en la ciudad de Kwazulu, Natal, Sudafrica,
representada por Johansson & Langlois Limitada, domiciliada en San Pio X N °
2460, Of. 1101, comuna de Providencia, Santiago, solicitd igualmente la
inscripcion del mismo nombre de dominio “xebra.cl”, 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° 18340 de 29 de julio de 2013 se designo al
infrascrito como arbitro arbitrador para la resolucién del conflicto sobre el referido
nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de arbitro en conformidad a la ley, se cit6 a las
partes a una audiencia de conciliacién y/o de fijacion del procedimiento.

Segun consta en autos, la resolucién 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, el cual se entiende valido para todos los efectos legales
segun lo establece el art.11 de la Reglamentacion para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL, concurrié sélo el segundo solicitante a la
audiencia de conciliacion y/o de fijacion del procedimiento sefialada, por lo que no
se produjo avenimiento entre las partes, segun consta en autos.

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, se procedi6 a fijar el
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procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 14, consta Acta de comparendo donde se fijo el procedimiento y se
otorg0d a las partes el plazo de 10 dias comunes para presentar sus respectivas
alegaciones o defensas de sus derechos.

A fs. 30, sélo el segundo solicitante presentd sus respectivas alegaciones o
defensas.

A fs. 37, se dio traslado a las partes por cinco dias para que hicieran sus
descargos, el cual no fue evacuado por las partes.

A fs. 38, se recibié la causa a prueba y se fijj6 como hecho sustancial,
pertinente y controvertido el siguiente: “Existencia y hechos que constituyen el
mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio xebra.cl”.

A fojas 42, se citd a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que con fecha 7 de febrero de 2013, dofia Daniela Carolina

Portugueiz Labra, solicitd la inscripcion del nombre de dominio “xebra.cl”. Que

posteriormente, con fecha 12 de febrero de 2013, la sociedad The Lion Match
Company, representada por Johansson & Langlois Limitada, solicitd igualmente la
inscripcion del mismo nombre de dominio “xebra.cl”, 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".

Que notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefalado al
presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende valido para todos los efectos
legales, segun lo establece el art.11 de la Reglamentacion para el Funcionamiento
del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrid sélo el segundo solicitante a la
audiencia de conciliacién y/o de fijaciéon del procedimiento ambas partes, por lo
gue no se produjo avenimiento segun consta en autos. En mérito de lo anterior y lo
dispuesto en el N° inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliacion y
Arbitraje de la Reglamentacién para el Funcionamiento del Registro de Nombres
del Dominio CL, se procedio a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de
los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, en la etapa de discusion

s6lo el segundo solicitante evacud el traslado conferido y al efecto expresa que
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su solicitud del nombre de dominio en disputa, se funda en el hecho que
corresponde a un nombre de dominio que se encuentra intimamente relacionado,
al punto de crear confusion en el publico consumidor, con su denominacion
“Zebra”, previamente registrada como marca comercial y utilizada en el mercado,
gozando dicha expresion de identificacion a nivel nacional entre el publico
consumidor con su empresa.

Agrega que es un fabricante de productos de consumo con domicilio en Durban,
Sudafrica, que se trata de uno de los mayores fabricantes de productos de
consumo de dicho pais y que cuenta con mas de 100 afios de trayectoria, y
actualmente sus productos son vendidos en todo el mundo.

Expresa que al respecto ha realizado una gran inversion publicitaria para
promocionar sus productos, lo que se ve reflejado en los resultados de venta que
sefala: 2009 US$ 6.513.- (seis mil quinientos trece dolares de Estados Unidos)-
2010 US$ 6.454.- (seis mil cuatrocientos cincuenta y cuatro délares de Estados
Unidos). 2011 US$ 16.239.- (dieciséis mil doscientos treinta y nueve doélares de
Estados Unidos) US$ 4.950.- (cuatro mil novecientos cincuenta doélares de
Estados Unidos). 2012  US$ 13.730.- (trece mil setecientos treinta dolares de
Estados Unidos) US$ 4.967.- (cuatro mil novecientos sesenta y siete délares de
Estados Unidos) y también se refiere a aflos ingresos anuales de Zebra en el
mundo ingresos anuales de Zebra en Sudamérica  ingresos anuales de Zebra
en Chile. 2009 US$ 3.024.728.- (tres millones veinticuatro mil setecientos
veintiocho délares de Estados Unidos). 2010 US$ 3.451.074.- (tres millones
cuatrocientos cincuenta y un mil setenta y cuatro doélares de Estados Unidos). US$
19.208.- (diecinueve mil doscientos ocho délares de Estados Unidos) US$
19.208.- (diecinueve mil doscientos ocho délares de Estados Unidos). 2011. US$
3.989.846.- (tres millones novecientos ochenta y nueve mil ochocientos cuarenta y
seis dolares de Estados Unidos) US$ 15.552.- (quince mil quinientos cincuenta y
dos délares de Estados Unidos) US$ 15.552.- (quince mil quinientos cincuenta y
dos dolares de Estados Unidos

2012 US$ 4.627.660.- (cuatro millones seiscientos veintisiete mil seiscientos
sesenta dblares de Estados Unidos)  US$ 2.493.682.- (dos millones
cuatrocientos noventa y tres mil seiscientos ochenta y dos dolares de Estados
Unidos) US$ 26.598.- (veintiséis mil quinientos noventa y ocho doélares de

Estados Unidos. Que de este modo argumenta, se ha preocupado de registrar la
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marca comercial que identifica a los productos y servicios que ofrece, en donde se
da origen a la marca “Zebra”, la cual es la raiz del nombre de dominio en litigio.
Que de esta manera, cualquier persona que se enfrente o escuche el nombre
“xebra.cl”, lo asociara y relacionara de manera automatica y sin mediar duda
alguna con el segundo solicitante, lo que no permitird a los consumidores
diferenciar que los servicios que se ofreceran en dicha pagina no cuentan con la
garantia de mi mandante, por las razones ya esgrimidas.

Expresa que su empresa como su marca “Zebra”, gozan de fama, reconocimiento
y prestigio, tanto a nivel nacional como internacional, razon por la cual es de toda
justicia que el nombre de dominio “xebra.cl” le sea asignado y que con los
antecedentes expuestos, no cabe duda alguna que THE LION MATCH COMPANY
(PTY) LIMITED, constituye una compafiia destacada en nuestro pais, razon por la
cual merece una adecuada proteccion de su nombre y de su imagen corporativa.
Agrega que como salta a la vista de su simple lectura, entre los conceptos Zebra y
Xebra, no existe mayor diferencia conceptual, toda vez que ambos son
fonéticamente idénticos, por lo que le parece del todo injusto, que el dominio de
autos se asigne a un tercero, en circunstancias que el ha sido el Unico creador de
la marca “Zebra”, a través de la cual parte importante de sus productos y servicios,
y el nombre de dominio en litigio, es s6lo una derivacion de la marca y nombre de
su dominio y que es quien ha invertido grandes sumas de dinero y recursos
humanos para registrar y dar a conocer su marca comercial a los consumidores.
Sefiala ademas, que se debe considerar que “nombres de dominio”, pese a que no
obstante se trata de una naturaleza juridica diversa a una marca comercial, existe
una realidad practica y concreta, cual es que hoy en dia la red constituye un
fundamental y popular canal de publicidad e identificador de productos y/o
servicios, razon por la cual el objetivo de esta presentacién es lograr evitar que
terceros se apropien de expresiones similares a marcas famosas y notorias, y que
esto sea objeto de toda clase de errores y confusiones entre los consumidores, y
que el publico consumidor pueda identificarlo en Internet con sus marcas

comerciales y nombre de dominio inscrito.

Agrega que es duefio del registro marcario que indica: Marca ZEBRA, clase
34, fésforos, solicitud N° 1017133 de 19-Jul-2012, registro N° 987025 de 25-
Sep-2012.

Que en cuanto al derecho, cita el Art. 10 y 14 de la Reglamentacion de Nic Chile y
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agrega que posee respecto de la marca singularizada “Zebra”, un derecho de
propiedad adquiridos con anterioridad, el cual se encuentra debidamente
amparado en virtud a lo establecido en el articulo 2° de la Ley N°19.039 sobre
Propiedad Industrial, en relacion al articulo 19 N° 25 de la Constitucion Politica de
la Republica.

Que sin embargo, es necesario tener presente que la marca que solicita, es el
vocablo “Zebra”, que cuenta con la debida notoriedad y distintividad exigidos por la
Ley de Propiedad Industrial y que en consecuencia, no resulta legitimo que un
tercero, sin derecho alguno, solicite el nombre de dominio “xebra.cl”, es decir, una
derivacidon de su marca comercial y del nombre de dominio registrados a su
nombre, como se ha demostrado.

Luego se refiere a las normas sobre revocacion de nombres de dominio y que si
bien no estamos frente a una revocacion, en ellos, se establecen los verdaderos
principios a que debe atenerse quien de mala fe ha obtenido la inscripcion de un
nombre de dominio, constituyendo una verdadera pauta a seguir en la materia.
Que asi, ha quedado claro el hecho que el nombre de dominio solicitado tiene la
misma raiz y pronunciacion que su signo “Zebra” y que siendo de esta manera,
cualquier consumidor que se enfrente al nombre de dominio “xebra.cl”, lo
relacionard y asociara inmediatamente con sus productos y servicios que ofrece.
Que en caso de que se asigne el nombre de dominio en disputa al primer
solicitante, se producird una dilucion de sus reconocidas marcas y que
evidentemente se inducira a error a los consumidores, quienes incluso podran
asociar su marca con una actividad desarrollada por un tercero, que ofrecera
productos que no contardn con su prestigio y que en consecuencia, debe
considerarse que es un hecho conocido y aceptado que existe una intima relacion
entre una marca comercial y un nombre de dominio. Que por las razones
esgrimidas, sefiala que de asignarse el nombre de dominio al primer solicitante,
constituiria, en primer lugar, un agravio hacia sus derechos adquiridos, como
titular legitimo de las marcas comerciales mencionadas, como también a su
trayectoria en el mercado, y en segundo lugar, inductivo a error y confusién entre
los consumidores respecto a la procedencia, cualidad y género de sus productos
que a través del eventual sitio web www.xebra.cl fueran promocionados.

Que todo lo anterior, aprovechandose en forma gratuita del prestigio logrado, por

quienes han invertido tiempo y grandes sumas de dinero en posicionar sus marcas
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en el mercado.

Agrega en definitiva, que ha quedado demostrado que posee argumentos mas que
suficientes como para estimar que su posicion no da pie para analisis alguno
destinado a ponderar su mejor derecho, por lo que procede la eliminacion de la
primera solicitud efectuada por dofla Daniela Carolina Portugueiz Labra y en
definitiva asignar el nombre de dominio a The Lion Match Company (Pty) Limited.
Finalmente, arguye, que en este caso es procedente aplicar lo que en doctrina se
conoce como “criterio de la identidad y que no cabe duda en este caso, que es
quien puede identificarse con la expresion que constituye el nombre de dominio en
conflicto, por cuanto posee una marca comercial registrada (y en uso), cual es la
sefalada en el cuerpo de esta presentacion y cuyos detalles se acomparfian en un
otrosi y por lo mismo pide acoger los argumentos interpuestos al momento de
resolver el presente conflicto, y en definitiva disponer el rechazo y eliminacién de
la solicitud del nombre de dominio “xebra.cl” efectuada por dofia Daniela Carolina
Portugueiz Labra, y asignarselo a THE LION MATCH COMPANY (PTY) LIMITED
todo con expresa condena en costas.

TERCERO: Que sélo el segundo solicitante, rindié prueba, en la etapa de
discusion y que reitero posteriormente en la etapa de prueba, consistiendo en
haber acompafiado los siguientes documentos: 1.- Impresiones del sitio web de
INAPI con el detalle del registro de marca “ZEBRA”, de propiedad de The Lion
Match Company (Pty) Limited.

2.- Copia simple del poder donde consta la personeria para obrar en
representacion de THE LION MATCH COMPANY (PTY) LIMITED.

3.- Copia de los siguientes sitios web:
http://www.lionmatch.co.za/pages/3951/export-products-safety-matches
http://www.lionmatch.co.za/pages/3469/overview

4.- Brochure informativo de los productos ZEBRA.

CUARTO: Que el primer solicitante no rindié prueba.

QUINTO: Que segun consta en autos, es primera solicitante dofia Daniela
Carolina Portugueiz Labra, y tiene como tal, prioridad sobre el nombre de dominio
en conflicto y le corresponde por lo tanto al segundo solicitante probar que tiene
mejor derecho sobre él o probar mala fe en el primer solicitante.

SEXTO: Que al efecto el segundo solicitante para acreditar su mejor derecho, sélo

acompanfo a los autos copias impresa del Inapi, de su registro de marca comercial
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“Zebra”, impresos obtenidos de su pagina web y documento informativo de los
productos Zebra.

SEPTIMO: Que se desprende de dicho registro de marca de propiedad del
segundo solicitante, que sus derechos se encuentran suficientemente
resguardados y que ese es el “nombre” que le interesa e identifica sus productos y
no otras denominaciones, ya que de lo contrario habria registrado en su
oportunidad a su nombre “xebra”.

OCTAVO: Que el sélo hecho que el segundo solicitante tenga registrado como
marca comercial, la palabra “Zebra”, no es suficiente para configurar un mejor
derecho que destruya la prioridad del primer solicitante.

Que no se acredito en autos, que se use la marca “Zebra” en Chile, ni que se trate
de una marca que goce de fama, reconocimiento y prestigio a nivel nacional, ni
internacional.

NOVENO: Que el hecho que el segundo solicitante tenga derechos sobre una
marca que sea similar al dominio pedido, no le da derechos sobre todos los
nombres de dominio que se parezcan a dicha marca.

Ademas, atendida la naturaleza y caracteristicas propias de los nombres de
dominios y de esta clase de juicios, no son aplicables en la especie las normas
sobre propiedad industrial, ni tampoco las disposiciones sobre revocacion de
nombres de dominio.

DECIMO: Que por lo expuesto este Arbitro ha llegado a la conviccién que no
existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de
dominio en disputa “xebra.cl’, ya que lo expuesto y la prueba rendida por el
segundo solicitante, no afectan la validez y prioridad de la solicitud de autos y no
acreditan un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto ademas lo dispuesto en la
Reglamentacién 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 Cddigo de Procedimiento Civil y arts.222 y siguientes del Cadigo

Orgénico de Tribunales,

SE RESUELVE:

I.- Que se asigna el nombre de dominio “xebra.cl” a la primera solicitante esto es a

dofia Daniela Carolina Portugueiz Labra.
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Il.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio “xebra.cl” de la segunda
solicitante The Lion Match Company (PTY) Limited.

[ll.- Cada parte pagara sus costas.

Notifiguese la presente sentencia a las partes, por carta certificada y a Nic Chile
en su oportunidad, por correo electronico.
Devuélvanse los antecedentes a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la

Computacion de la Universidad de Chile.

DICTADO POR DON HECTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ARBITRO.
AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DONA
ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 47 — 2013.



