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SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO

yvanbalchile.cl

Santiago, viernes treinta de agosto de dos mil tre  ce.-
VISTOS:

Con fecha 4 de diciembre de dos mil doce, don Aaron Milkos Fuentes
Riquelme, con domicilio en Calle EI Sauce N° 332, Villa Las Aralias, Padre
Hurtado, Santiago, solicitd la inscripcion del nombre de dominio “yanbalchile.cl”
ante NIC Chile.

Posteriormente, con fecha 12 de diciembre de dos mil doce la sociedad
Jafer Limited, representada por Juan Enrique Puga Y Compafiia Limitada, ambos
domiciliados en Av. Presidente Riesco 5561, piso 8, Las Condes, Santiago, solicitd
igualmente la inscripcion del mismo nombre de dominio “yanbalchile.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° 18001 de 15 de mayo de 2013 se design¢ al
infrascrito como arbitro para la resolucion del conflicto sobre el referido nombre de
dominio.

Una vez aceptado el cargo de arbitro en conformidad a la ley, se citd a las
partes a una audiencia de conciliacion 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 Reglamentacién para el Funcionamiento del
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Registro de Nombres del Dominio CL, concurrio a la audiencia de conciliacion y/o
de fijacion del procedimiento sefialada, solo el segundo solicitante, 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 procedio a fijar el
procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 18, sélo el segundo solicitante en rebeldia del primero, durante esta
etapa hizo valer sus derechos solicitando en definitiva se le asigne el nhombre de
dominio en disputa.

A fs. 33, se dio traslado a las partes por cinco dias para que hicieran sus
respectivos descargos, el que no fue evacuado por las partes.

A fs. 34, se recibi6 la causa a prueba y se fij6 como hecho sustancial,
pertinente y controvertido el siguiente: Existencia y hechos que constituyen el
mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio “yanbalchile.cl”.

A fojas 38, se cit0 a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 4 de diciembre de dos mil doce, don Aaron

Milkos Fuentes Riquelme, solicitd la inscripcion del nombre de dominio
“yanbalchile.cl” ante NIC Chile. Que posteriormente, con fecha 12 de diciembre de
dos mil doce la sociedad Jafer Limited, representada por Juan Enrique Puga Y
Compafia Limitada, solicitd igualmente la inscripcion del mismo nombre de
dominio “yanbalchile.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el
“Procedimiento de Mediacion y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la
“Reglamentaciéon para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio
CL".
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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, concurrio a la audiencia de conciliacion
ylo de fijacion del procedimiento sélo el segundo solicitante, 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 procedio a fijar el
procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, sélo la parte del
segundo solicitante, la sociedad Jafer Limited, hizo valer sus alegaciones,
defensas y derechos para la asignacién del nombre de dominio “yanbalchile.cl” a
su nombre, solicitando se rechace la solicitud realizada por don Aaron Milkos
Fuentes Riquelme, primer solicitante en estos autos.

Sefiala en primer lugar que Jafer Limited, es el titular a nivel internacional, de la
marca Yanbal, asi como de una diversidad de nombres de dominio que tiene como
principal expresion distintiva precisamente la palabra de original Yanbal, en
distintos paises y que ademas, es el titular del nombre de dominio yanbal.cl.
Agrega que Yanbal es una marca de fantasia con un elevado poder distintivo, que
representa a una empresa lider del sector cosmética, perfumeria, maquillaje,
higiene personal y bijouterie con fuerte presencia en el mercado internacional y
gue posee operaciones en Perd, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela,
Guatemala, México, Espafia, Italia, Estados Unidos de Norteamérica, Paraguay,
Panama y ademas es reconocida a nivel mundial por ser una de las primeras
empresas de venta directa en el mundo.

Luego expone los principales hitos histéricos, asi en 1967, se inician las

operaciones de la empresa bajo la marca Yanbal, destinada a la produccion y
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distribucion de cosméticos por medio de la venta directa. Que en 1977, confirma
una vez mas su capacidad expansiva y celebra la apertura de Yanbal Ecuador. En
1979 el modelo Yanbal empieza a replicarse en otros paises de la region como
Colombia y Bolivia. En 1981, para llegar al mercado con productos de calidad
garantizada, Yanbal International construye en el Perl su primera planta de
joyeria, ampliando asi el portafolio de productos cosméticos. En 1982, La
expansion llega al norte del continente y se abre YANBAL México y en Pera se
crea Unique, la marca comercial de YANBAL International, bajo el sistema de
demostraciones como principal herramienta comercial. Que en 1984, replicando el
modelo de calidad y demostrando su compromiso por darle vida a la belleza se
inaugura la planta de cosmeéticos Colombia. En 1989, se inaugura una nueva
planta de joyeria en la ciudad de Bogota, para reforzar el abastecimiento de
nuestras maravillosas joyas en otros mercados. En 1990, se construyo e inauguro
la planta de cosmeéticos en Ecuador, generando con ello nuevas posibilidades de
crecimiento y desarrollo para la region. En1993, junto al reconocido perfumista
francés Marc Blaison, se crea el Centro de Investigacion de fragancias Cosmo
International Fragrances en EE.UU. para la conceptualizacion y desarrollo de los
mas memorables aromas. Que en 1995, se da comienzo a la nueva vision
inmobiliaria que hoy identifica, bajo un concepto innovador unificado, la
arquitectura YANBAL en cada uno de los proyectos de nuestras unidades de
negocio en todo el mundo. En el afio 2002, se abre una nueva unidad comercial
en Centro América, Yanbal Guatemala, en el 2003 en Venezuela y en el afio 2004
en Espafia y concluye por lo expuesto, que como se puede apreciar Jafer Limited
ha desarrollado una amplia y exitosa trayectoria en el tiempo y en distintos paises,
donde es conocida a través de su marca Yanbal.

Que luego se refiere a los nombres de dominios, su definicion y caracteristicas y

cita un fallo de la Comisién Preventiva de la Libre Competencia, del 28 de julio de
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2000, que sefala la diferencia con las marcas comerciales y agrega que de ahi la
importancia del nombre de dominio para los actores que intervienen en el mundo
real y cibernético, ya que los usuarios de Internet suelen ingresar a los sitios
mediante nombres que les son familiares y que por ejemplo, al ingresar al sitio
Web “yanbalchile.cl”, cualquier usuario esperaria encontrar informacion relativa al
negocio y productos que se comercializa bajo su reconocida marca internacional
Yanbal, pero que la situacién de encontrarse con otro tipo de informacion le
causara grave perjuicio y al consumidor también.

Expresa a mayor abundamiento, que no se vislumbra el interés ni la legitimidad de
un derecho posible sobre el dominio en disputa por parte del primer solicitante, en
contraposicion a su claro interés vinculado con el nombre comercial con que ha
dado a conocer desde hace mas de 40 afos sus productos en el mercado
internacional, Yanbal, no constituyendo la insercion del nombre de nuestro pais,
Chile, un elemento distintivo, sino muy por el contrario, ya que como mi
representada ofrece sus productos en distintos paises llevara a pensar a los
usuarios de internet que se trata precisamente de productos de mi mandante que
se ofrecen en nuestro pais.

Alega el segundo solicitante la relacion entre el Nombre de Dominio y Jafer
Limited y sefala al efecto que es la titular internacional y en Chile de la marca
Yanbal, y de una familia de marcas que tiene como elemento distintivo esta
palabra y que adicionalmente, la marca Yanbal se encuentra registrada en la
totalidad de clases y en la totalidad de paises del orbe, y que para el caso en
concreto, acompafia los certificados de registro de las marcas YANBAL en
distintos paises (Peru, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Guatemala,
Espafia, Europa, Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Panama, Honduras,
El Salvador y Estados Unidos) particularmente para las clases 3, 14, 16, 35, 18 y

41, a fin de acreditar la titularidad internacional de la marca YANBAL.
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Argumenta ademas, que el nombre de dominio en conflicto, “yanbalchile.cl”, se
compone de la marca de fantasia Yanbal agregandole unicamente la palabra Chile
y que con lo anterior, el nombre de dominio en disputa queda compuesto por la
marca comercial registrada internacionalmente y por la que es conocida, mas el
nombre de un pais, lo que sera en extremo confuso para los clientes que visiten el
sitio de internet, ya que precisamente se trata de una empresa que tiene
sucursales en distintos paises como ya se expuso, por lo qgue es comdn que sus
sitios web se acompafien del nombre del pais correspondiente en que se
comercializan sus productos, y que atendido lo anterior, el hecho de agregar el
nombre de nuestro pais junto con la marca Yanbal, no hard mas que aumentar la
confusion de los consumidores.

Afade, que su marca comercial posee fama y notoriedad en el mercado, y se
distingue principalmente por la expresion de fantasia Yanbal, la que no es en
ningun caso de uso comun. Por tanto no es una coincidencia que la solicitud por
parte de primer solicitante incluya la misma.

Que por todo lo anterior, afirma que resulta claro que Jafer Limited, al ser el titular
internacional y en Chile de la marca Yanbal, al igual que del nombre de dominio
yanbal.cl, posee un mejor derecho respecto del dominio en disputa.

Agrega que de esta forma, es dable concluir que de asignarse el nombre de
dominio yanbalchile.cl al primer solicitante en autos, le generaria perjuicios
incalculables como a los usuarios consumidores, ya que ingresando a internet con
la expresion de fantasia “Yanbal Chile”, la que corresponde al signo distintivo
mediante el cual es conocida mundialmente, mas el nombre de nuestro pais, los
usuarios se encontraran con informacién que no le pertenece, lo que causara todo
tipo de errores y confusion en el usuario de la red, con lo que no se cumple con la

funcion principal del nombre de dominio y que lo antes expuesto, es faciimente



45

comprobable. Si se ingresa al buscador Google las palabras “yanbal chile” en los
primeros diez resultados de la busqueda aparecen sélo sitios web que dicen
relacion con sus productos.

Argumenta luego respecto de los criterios aplicables para conflictos de asignacion
de nombres de dominio y sefiala que en un comienzo se utilizaba como
fundamento para resolver conflictos sobre asignacion de nombres de dominio el
principio denominado “First Come, First Served”, y que hoy es unanimemente
aceptado que ese principio debe ceder ante la existencia de derechos o intereses
de mayor entidad y, por lo tanto, los procedimientos arbitrales deben determinar
guién tiene un mejor derecho para que se le asigne el nombre de dominio en
disputa, y soOlo en caso de existir igualdad de legitimidad en los intereses o
derechos expuestos por la partes entra a ser un criterio de decision este principio.
Cita también las normas sobre revocaciéon de nombres de dominio contenidas en
el Reglamento de NIC-Chile. Luego se refiere al legitimo interés sobre el nombre
de dominio en disputa y que en este caso particular, hace presente que tiene un
interés legitimo, real y efectivo sobre el nombre de dominio en disputa, lo que no
puede ser predicado del primer solicitante, quien ademas no se ha manifestado en
ninguna etapa del conflicto y se encuentra en rebeldia. Argumenta también el
criterio de identidad, respecto del cual, no queda méas que concluir que existe una
estrecha e indiscutible identidad con el nombre de dominio en disputa. Que ligado
a lo anterior cita el uso empresarial legitimo y ademas la buena fe en la solicitud
de inscripcion del dominio en disputa.

Concluye expresando que de acuerdo a lo expuesto, lleva necesariamente a
concluir que es la titular del mejor derecho para la asignacién del nombre de
dominio en disputa y que la asignaciéon del dominio “yanbalchile.cl” al primer
solicitante, induciria indudablemente a error y causaria gran confusion en el

publico usuario y consumidor, produciéndole ademas un gran perjuicio, por lo que
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solicita el otorgamiento del nombre de dominio en disputa, con costas.

TERCERO: Que solo la parte del segundo solicitante rindié prueba y para
acreditar sus pretensiones acompané a los autos en forma legal los siguientes
documentos: 1) Copia de los certificados de registros de la marca Yanbal en Perq,
Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Guatemala, Espafia, Europa, Chile,
Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Panama, El Salvador, Honduras, Estados
Unidos de Norteamérica, para las clases 3, 14, 16, 35, 38 y 41, entre otras. 2)
Catalogos correspondientes a marzo- abril de 2012, diciembre de 2011, y
septiembre de 2012 de productos de la marca Yanbal. 3)  Impresion del sitio web
de NIC Chile donde consta la titularidad de Jafer Limited del dominio yanbal.cl 4)
Copia de la sentencia dictada en el conflicto por el nombre de dominio
swarovskichile.cl.

CUARTO: Que segun consta de la prueba rendida, el segundo solicitante, la
sociedad Jafer Limited, tiene registrada a su nombre en Chile, la marca “Yanbal”,
cuya respectiva solicitud fue presentada con anterioridad a la fecha de
presentacion de la solicitud del primer solicitante de autos ante Nic Chile. Ademas,
tiene inscrito a su nhombre ante Nic Chile el nombre de dominio: yanbal.cl, también
inscrito con anterioridad a la fecha de su solicitud del primer solicitante ante Nic
Chile.

QUINTO: Que ademas, la denominacién “Yanbal”, de acuerdo a los antecedentes
de autos, se identifica plenamente y es asociada con la empresa de la parte del
segundo solicitante; que el signo pedido también es cuasi-idéntico a su marca
comercial y nombre de dominio y ademds su uso se produjo con anterioridad a la
fecha de presentacion en Nic Chile de la solicitud del nombre de dominio de autos
por la parte del primer solicitante. Por otra parte, el agregado de la palabra “Chile”,
en nada altera lo dicho, por no otorgarle al resto de lo pedido una individualidad

propia que la haga diferenciable para el publico usuario o consumidor.
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SEXTO: Que el primer solicitante no comparecioé durante el juicio, ni rindié prueba
alguna que acreditara el uso por su parte del nombre de dominio en disputa
“yanbalchile.cl”.

SEPTIMO: Que lo anterior permite concluir que no se configura en la especie uno
de los principios doctrinarios aplicables en este tipo de conflictos “first come, first
served”, por haber acreditado el segundo solicitante poseer un mejor derecho
sobre el nombre de dominio en disputa “yanbalchile.cl”.

OCTAVO: Que no se condena en costas al primer solicitante, por no haberse
acreditado en autos mala fe en su actuar, ya que no es suficiente que haya
solicitado el nombre de dominio de autos.

NOVENO: Que por lo sefialado precedentemente, este Arbitro ha llegado a la
conviccion que existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el
nombre de dominio en disputa “yanbalchile.cl”.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto ademas lo dispuesto en la
Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL
y su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje, articulos 636 y
siguientes del Cédigo de Procedimiento Civil y arts. 222 y siguientes del Cbdigo
Organico de Tribunales,

SE RESUELVE:

I.- Que se asigna el nombre de dominio “yanbalchile.cl” al segundo solicitante, esto

es a la sociedad Jafer Limited.

Il.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio “yanbalchile.cl” del primer
solicitante don Aaron Milkos Fuentes Riquelme.

lll.- Cada parte pagara sus costas.

IV.- Notifiquese la presente sentencia a las partes, por carta certificada y en su
oportunidad, por correo electronico a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la

Computacion de la Universidad de Chile, y remitasele el respectivo expediente.
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DICTADO POR DON HECTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ARBITRO.
AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DONA
ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 25 - 2009.



