Juan Agustin Castellon Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio “barcoovejanegra.cl”
Santiago, 15 de julio de 2011.

VISTOS:

PRIMERO: Que por oficio N° 13854 de fecha 9 de marzo de 2011 del
Departamento de Ciencias de la Computacidédn de la Universidad de
Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito
fue notificado de su designacién como Arbitro en el conflicto
trabado por oposicidn al nombre de dominio “barcoovejanegra.cl”.
SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en
hojas anexas, que son partes en dicho conflicto: Sandra Isabel
Vallejo Bardén, con domicilio en Costanera 330, Cabo de Hornos,
Puerto Williams, guien inscribid el nombre de dominio
barcoovejanegra.cl con fecha 04 de noviembre de 2010, a las
00:07:55 GMT, y Televisidén Nacional de Chile, representada por
Silva & Cia., en la persona de Departamento de Dominios, con
domicilio en Hendaya 60, Piso 4, Las Condes, Santiago, que
inscribié el nombre de dominio barcoovejanegra.cl con fecha 22
de noviembre de 2010 a las 15:34:52 GMT.

TERCERO: Que por resolucidén de fecha 9 de marzo de 2011, la cual
rola a fojas 5 de autos, el suscrito aceptd el cargo de arbitro
para el conflicto por el nombre de dominio “barcoovejanegra.cl”,
fijando, acto seguido, una audiencia para convenir las reglas de
procedimiento para el dia 16 de marzo de 2011, a las 9:40 horas.

CUARTO: Que la resolucidn y la citacidn referidas
precedentemente fueron notificadas a NIC Chile por correo
electrénico con firma digital con fecha 9 de marzo de 2010 y a
las partes por correo electrdénico de la misma fecha y por carta
certificada de fecha 11 de marzo, segun consta en comprobantes
que rolan a fojas 7 y 8 de autos.

QUINTO: Que el dia 16 de marzo de 2011 tuvo lugar el comparendo
decretado, <con la asistencia de dofia Maria José Arancibia
Obrador, por la segunda solicitante, y en rebeldia de la primera
solicitante, levantédndose el acta que rola a fojas 15 de autos.
SEXTO: Que con fecha 16 de marzo de 2011 se notificdé a las
partes lo obrado y resoluciones dictadas en 1la audiencia de
fojas 15, segun consta del estampado que rola a fojas 17 de
autos.

SEPTIMO: Que mediante escrito de fecha 30 de marzo de 2011,
rolante a fojas 18 de autos, la parte de Televisidén Nacional de
Chile expuso sus argumentos de mejor derecho al nombre de
dominio “barcoovejanegra.cl” en los términos siguientes:
Primeramente, describe sus actividades en el ambito de las
comunicaciones, las que son publicas y notorias. Que dado el
cardcter que poseen sus productos y servicios, ésta se ha
preocupado de resguardar su 1imagen en este sentido, y con el
objetivo de obtener un adecuado resguardo, protegid como marcas
comerciales, de acuerdo a la ley N° 19.039 de Propiedad
Industrial, el concepto oveja negra. Que la parte ha inscrito
como nombre de dominio su marca comercial ovejanegra.cl. Que
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todo lo anterior demuestra que la parte Televisién Nacional de
Chile posee un radical mejor vy legitimo derecho sobre el
dominio. Que la expresidén Oveja Negra es el eje sobre el que se
estructura el dominio en disputa. Que esta situacidn violenta el
espiritu esencial de la ley de marcas encaminado a evitar que
los consumidores sean expuestos a peligros de "confusidén o
error” al momento de adguirir productos y servicios". Que
ademds es 1njusto permitir que un tercero gque en nada ha
contribuido al prestigio de la marca OVEJA NEGRA, capitalice el

prestigio construido, tras afios de campahas de marketing. Que
estima que los hechos de que 1.- La identidad de 1las
expresiones, y 2.- solo la parte tenga registrada y protegida su

marca, se constituyen en antecedentes suficientes para dque el
dominio en cuestidén sea asignado a la parte. Que de otorgarse al
primer solicitante el nombre de dominio, se producird una
evidente confusién en el publico nacional, pues la marca famosa
oveja negra de la parte llevara al publico a hacer una relaciédn
conceptual directa con la fama y prestigio de la parte, dque
tanto le ha costado obtener en tiempo y dinero. Que, por lo
anterior, estima que es improcedente asignar el nombre de

dominio al primer solicitante, 1.- por el gran potencial de
confusidén; 2.- por atentar contra la propiedad de una marca
registrada; 3.- Porque significaria el aprovechamiento injusto e

ilicito de la fama y prestigio de una marca gque supuso una gran
inversién en publicidad y posicionamiento. Cita Jjurisprudencia
que demuestra que la funcién de un nombre de dominio es la de
ser una direccidén electrdénica qgque permite a los usuarios de
Internet localizar terminales informdticos conectados a la red,
de manera simple y rdpida dado que son faciles de recordar, y a
menudo cumplen también funciones de cardcter distintivo en el
trdfico wvirtual, pasando asi a adgquirir una existencia
complementaria como identificadores comerciales o personales,
por lo cual con frecuencia se les relaciona con el nombre o la
marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus
productos. Controvierte el criterio “First come, first served” y
su aplicacién al caso, y expresa que es titular y utiliza una
marca comercial, lo cual le da un mejor derecho para ser la
detentadora del nombre de dominio en disputa. Invoca el derecho
de propiedad y los articulos 19 Nos. 24 y 25 respectivamente vy
las disposiciones legales de los articulos 582, 583 y 584 del
Cédigo Civil. Invoca los articulos 14 y 22 del Reglamento de Nic
Chile, agrega riesgo de dilucidén y confusidén marcarios, aduce
marca y notoriedad de la marca “Oveja Negra”, en mérito de todo
lo cual solicita se acoja su demanda y le sea asignado el
dominio en definitiva, con costas.

OCTAVO: Que mediante escrito de fecha 30 de marzo de 2011,
rolante a fojas 31 de autos, la parte de Sandra Isabel Vallejo
Bardén presentd demanda arbitral al nombre de dominio
“barcoovejanegra.cl” en los términos siguientes: Que solicitd el
dominio "BARCO OVEJA NEGRA" en su calidad de representante
legal, fundadora y socia mayoritaria de la compania Naviera
Firmani Sociedad Andénima, uUnica propietaria de la embarcacién
OVEJA NEGRA. Que la razén por la <cual no se inscribid
directamente a nombre de la sociedad, obedece a condiciones de
ubicuidad y logistica que, dado el carédcter familiar vy de
emprendimiento turistico de intereses especiales que reviste el
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proyecto bajo el cual surge y se concreta la idea y construccidn
de dicho barco, obligan muchas veces a operar con criterios de
eficiencia y factibilidad por sobre actuaciones corporativas.
Que el dominio BARCO OVEJA NEGRA se solicité el dia 04 de
noviembre de 2010, dos dias antes de que el noticiero central de
Canal 13 (Teletrece) en su espacio "Reporteros", transmitiera en
su horario prime de la noche del Sabado, cinco minutos de
reportaje sobre tres emprendimientos innovadores destacadas del
quehacer nacional, titulado "Made in Chile", producto del
inminente impacto medidtico observado en la ansiedad de todos
quienes a diario la consultaban por la emisién del programa que,
segun se habia informado, ocurriria durante la primera semana de
noviembre. Que tras innumerables llamados de felicitaciones vy
comentarios, asistidé a lo que podria llamarse su graduacidn ante
la opinidén publica y familiar, luego de cuatro anos de ingentes
esfuerzos y sacrificios personales y familiares para llevar
adelante lo que hasta ese momento no era sino "la locura de
construir un barco Unico en su tipo y circunnavegar el maritorio
del Cabo de Hornos tras la huella de Darwin y los Bosques en
miniatura de La Reserva de Biosfera mds austral del mundo". Que
comprendid que la fuerza de la imagen del barco era
imprescindible para promocionar su producto turistico mas alla
del nombre de fantasia del mismo: Nautic Expeditios, y gque, por
lo tanto, para obtener la legitima retribucidén a tanto esfuerzo
y patrimonio invertidos, era de primera necesidad fortalecer la
comercializacién a través de un sitio web exclusivo del BARCO
OVEJA NEGRA, por la obvia mejor recordacidn ante los potenciales
clientes. Que, por otro lado, se fueron abriendo nuevos caminos
que significaron potenciar el giro de construccidén de barcos,
para lo cual el BARCO OVEJA NEGRA ha demostrado ser el principal
gancho comercial segun se desprende de todos quienes lo visitan;
de ahi la urgencia de contar con un dominio y sitio web que
amplie virtualmente a los visitantes del BARCO OVEJA NEGRA,
dadas las obvias dificultades que significa trasladarse a 1los
mares australes de Chile para conocerlo. Que Naviera Firmani es
una Sociedad Andénima inscrita en el Conservador de Bienes Raices
de Punta Arenas, posee el RUT: 76.038.865-3, 'y tiene su
domicilio en calle Costanera 330, ciudad de Puerto Williams,
comuna de Cabo de Hornos, Regidén de Magallanes y Antartica
Chilena. Que las actividades principales de la compaiia son la
construccidén de embarcaciones, los transportes maritimos de
pasajeros y La oferta de servicios turisticos relacionados. Que
es una empresa de caracter estrictamente familiar, con los
atributos y dificultades que ello significa, que nace para
concretar el drea nautica de un macro proyecto de desarrollo del
turismo de intereses especiales en la Reserva de Biosfera Cabo
de Hornos, el cual ha sido reconocido y apoyado por diversas
instituciones publico privadas y medios de comunicacidén, entre
los que se cuentan Innova Chile de CORFO, el Ministerio de
Bienes Nacionales, la Fundacidén Pais Digital, Diario La Segunda
y Canal 13. Que, en este contexto, Inmobiliaria Famafi (de la
familia Marin Firmani) y el matrimonio conformado por Sandra
Vallejo Bardén (Periodista, MBA vy Magister en Comunicacidn
Cientifica) vy Ezio Marin Firmani (Armador, Patrén de Naves
Menores y Pesca y Chef) unen sus esfuerzos y en 2004 se radican
en el poblado de Puerto Williams (regidén de Magallanes vy
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Antédrtica Chilena) para comenzar a dar vida a esta iniciativa,
dentro de la cual forma parte la construccién del BARCO OVEJA
NEGRA, lo que nuevamente llevd a las personas que conforman esta
empresa a 1instalarse en una nueva ciudad, Puerto Montt, para
liderar esta titanica faena. Que el BARCO OVEJA NEGRA es una
especie cierta que, de acuerdo a los criterios de la Direcciédn

General del Territorio Maritimo vy de Marina Mercante (en
adelante DIRECTEMAR), por sus dimensiones generales corresponde
al tipo Lancha Motor (L/M). Que como tal, cuenta con el

Certificado de Matricula expedido por el Reglamento del Registro
de Naves y Artefactos Navales de la ARMADA de Chile, bajo el
nombre de OVEJA NEGRA, Matricula: PMO -6991, Distintivo de
Llamada: CA3479, Actividad: TURISMO, y de Propiedad de Naviera
Firmani S.A. Que, si bien es cierto, este certificado fue
otorgado el 14 de diciembre de 2010, esto no significa que la
embarcacidén no existiera como tal (Oveja Negra) con anterioridad
a esa fecha, y por supuesto, a la fecha de inscripcién del
dominio en litigio, de lo cual da fe el Certificado Nacional de
Argueo de la nave, otorgado a su vez el 06 de octubre de 2010.
Que en este mismo consta, ademds, que en el afo 2008 se inicio
la construccidén del BARCO OVEJA NEGRA, momento a partir del
cual, por reglamento, la Armada de Chile supervisa las distintas
etapas de dicho proceso de construccidén. Que el interés en el
nombre Oveja Negra para este barco no nace con la inscripcidn
del dominio en 1litigio, ni menos proviene de un afdn por
apropiarse de los esfuerzos comerciales de otros legitimos
usuarios de la expresidén Oveja Negra, ni de los mejores o peores
resultados que éstos hayan conseguido al intentar diferenciarse
adjudicédndole a su producto o servicio las cualidades que se le
atribuyen a una "Oveja Negra". Que muy por el contrario, en este
caso, el concepto oveja negra estuvo presente de forma
espontdnea desde la génesis del proyecto y lo acompafié en cada
una de sus etapas, convirtiéndose la denominacidén Oveja Negra en
el corolario final de afnos de trabajo, desafios y riesgos, y de
doblarle la mano a la voz mayoritaria que tildaba este proyecto,
en el mejor de los casos, como una extempordnea locura. Que, por
tanto, el nombre de BARCO OVEJA NEGRA (en su acepcidén positiva
de unicidad) es la culminacidén natural de un proceso de disefo,
construccidén y operacidén, que identificd el hacer de todo un
equipo de personas y se materializo en una embarcacidn "uUnica en
el rebano” que hoy en dia navega los mares de la Patagonia
chilena; diferencidndose de sus pares tanto a simple vista como
en la historia que lo vio nacer y la experiencia gque tienen
quienes pueden subir a bordo. Que las embarcaciones de madera en
el mundo estdan hoy en proceso de extincidén. Que su alto costo
por la escasez de materias primas, la gran cantidad de mano de
obra requerida y el tiempo que demora su construccidn, las hace
cada vez mas 1inasequibles. Que el BARCO OVEJA NEGRA, a poco
andar, es ya un icono del rescate de la tradicidén ancestral de
los constructores de Dbarcos, conocidos como Carpinteros de
Ribera. Que, asimismo, es uUnico en su tipo, pues se le ha
incorporado tecnologia, interiorismo % confortabilidad,
agregando a la experiencia de navegar las aguas australes del
mar de Chile, la oportunidad de apreciar la belleza del trabajo
de las manos del Hombre sobre la madera y su extraordinaria
facultad de transformar 1la naturaleza en un artefacto de
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inigualables condiciones de navegabilidad. Que todo lo anterior
constituye un valor adicional para el disfrute de su oferta como
producto turistico, asi como en las oportunidades de
comercializacidn, y como empresa es por tanto fundamental que
todo eventual cliente, tanto de su servicio de turismo como de
su potencial divisidén de astilleros, pueda llegar sin equivoco
ni distractor alguno a través de la referencia mas ldégica; de
ahi la decisidén de adquirir con toda precisidén el dominio BARCO
OVEJA NEGRA. Que no requiere de mayor esfuerzo el comprobar que
coexisten en el mercado otros ©productos y servicios que
comparten en sus marcas, dominios y campafas publicitarias, la
expresidén Oveja Negra (industria alimentaria, wvitivinicola, de
restauracidn, automotriz, de motocicletas, de produccidén
musical, etc.), algunos de ellos mucho mds cercanos al nombre de
marca y dominio Oveja Negra gue posee la contraparte
(www.laovejanegra.cl por ejemplo), en comparacidén a la expresidn
BARCO OVEJA NEGRA a la cual ésta se estd oponiendo como segundo
solicitante. Que dicha coexistencia, por otra parte, no produce
error o conflicto entre los consumidores, ya que de ser asi, no
tendria sentido que importantes compafiias como VOLVO o VIA WINES
destinaran ingentes sumas de dinero a posicionar sus productos
vinculados a la expresién Oveja Negra, bajo el riesgo de ser
confundidos con otras ofertas del mercado. Que en el marco de
ese mismo <criterio, Naviera Firmani, una Minipyme, guien
arriesga todo su patrimonio (monetario e intelectual) en cada
paso de su plan de negocios, tampoco estd interesada de correr
riesgos de ©posicionarse bajo atributos ajenos, gque generen
sobre—- expectativas en los clientes o se desperfile su producto;
considerando ademds que tanto el BARCO OVEJA NEGRA como las
industrias antes seflaladas tienen, al menos hoy, el nombre en
uso, no asi el segundo solicitante. Invoca el criterio first
come, first served, legitimo interés y buena fe, para solicitar
sean acogidos sus argumentos y le sea asignado el dominio, con
costas.

NOVENO: que por resolucidén de fecha 1° de abril de 2011, rolante
a fojas 59 de autos, se confiridé traslado de las demandas de
ambas partes, los gque no fueron evacuados.

DECIMO: Que por resolucidén de fecha 15 de abril de 2011, rolante
a fojas 62, se recibié 1la causa a prueba, fijandose 1los
siguientes hechos substanciales, pertinentes y controvertidos:
1.- Derechos e 1intereses de las partes en la expresidn
"barcoovejanegra". 2.- Utilizacidén efectiva que las partes han
realizado, realizan actualmente o realizardn en el futuro, de la
expresidn "barcoovejanegra".

UNDECIMO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron
las siguientes pruebas:

La parte de Televisidén Nacional de Chile, la documental
conformada por: 1) Certificado de INAPI, registro de la marca
oveja negra (fs.28 y 29); 2) Impreso de pagina web de NIC Chile
(fs. 30); 3) fotocopia reportaje Diario El1l Mercurio (fs.64); 4)
fotocopia listado de programas TVN, Mega y Chilevisidn (fs.
65); 5) reportaje sobre la televisidén chilena del ano 2001 (fs.
66 y 67) y 6) Impresidén wikipedia de biografia de Catalina
Pulido (fs. 68 y 69).

La parte de Sandra 1Isabel Vallejo Bardn, la documental
conformada por: 1) Copia del RUT de naviera Firmani S.A. (fs.
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39); 2) escritura Constitucidén de Sociedad Naviera Firmani S.A.
(fs. 40); 3) Copia certificado de matricula de Nave o Artefacto
Naval (fs. 51); 4) Copia de certificado nacional de arqueo (fs.
52); 5) impresidén reportaje Diario La Segunda (fs. 53); 6)
Impresidén de pantalla de link canal 13 (fs. 54 a 55); 7) Copia
caso N° 26 de libro Made in Chile (fs. 56 a 58).

DUODECIMO: Que por resolucién de fecha 30 de Jjunio de 2011,
rolante a fojas 71, se citdé a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental referenciada
en el resultando undécimo no fue objeto de impugnaciones, razdn
por la cual se la tiene por reconocida y se le atribuye valor
probatorio.

SEGUNDO: Que el objeto del ©presente Jjuicio consiste en
determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre
de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos que la
posicidén de los litigantes de este juicio, en relacidén con el
mismo, es la siguiente:

TERCERO: Que el primer solicitante, la parte de Sandra Isabel
Vallejo Bardén, Jjustificd tal calidad, lo cual la ampara con la
presuncién de mejor derecho y buena fe en su inscripcidén que se
expresa en el principio "First come, first served", presuncidn
gque no es, sin embargo, una presuncién de derecho y puede ceder
ante prueba en contrario. Adicionalmente, argumentd y probd ser
socia de la sociedad *“Naviera Firmani S.A. “ (docto. de fs. 40),
constituida el 13 de agosto de 2008, la cual es duefa de la nave
“Oveja Negra” (fs. 51 y 52). En los documentos de fojas 53 a 58,
se describe fisica vy graficamente la nave, asi como sus
actividades.

CUARTO: Que la oponente, la parte de Televisidédn Nacional de
Chile, demostrdé con la documental de fojas 28 a 31 la
titularidad de la marca y dominio *“Oveja Negra”, registro para
la clase 38, anteriores a la solicitud de dominio de autos,
siendo el registro de fojas 28 de 8 de marzo de 2001 y el
dominio de fojas 30 de 6 de marzo de 2009. Adicionalmente, con
la documental de fojas 64 a 69, demostrdé haber editado en el
pasado, el ano 2001 (fs. 65 y 66), el programa “Oveja Negra”.
QUINTO: Que, con lo antes considerado, este arbitro estima que
la oponente ha demostrado tener derechos anteriores %
utilizacién efectiva en el pasado de la expresidén “Oveja Negra”.
Sin embargo, como bien expresa la demandada 'y primera
solicitante, esa expresién distingue muchas actividades que
conviven pacificamente en el mercado real vy virtual, entre
ellas, notoriamente, la Editorial Oveja Negra y los vinos “Oveja
Negra”. En concordancia con lo anterior, la anteposicién de la
expresidén “Barco” al dominio *“Oveja Negra”, para un objeto vy
actividad qgque consiste precisamente en un barco que tiene ese
nombre, y que presta efectivos servicios de navegacidén, importa
para este juzgador suficiente elemento diferenciador respecto de
las actividades y derechos de la oponente, las cuales no parecen
amenazadas, mds aun considerando las expresiones vertidas en tal
sentido por la demandada.

SEXTO: Que, con lo antes considerado, este arbitro estima que la
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demandada y primera solicitante ha Jjustificado poseer mejores
derechos a la denominacidén en controversia que su contraparte,
razdén por la cual se rechazard la demanda deducida en su contra,
en los términos que se expresan en la parte resolutiva de la
sentencia.

Y vistos, ademéds, lo dispuesto en los articulos 3 y siguientes
del anexo 1, sobre Procedimiento de Mediacidén y Arbitraje de Nic
Chile,

RESUELVO:

Que se rechaza la demanda deducida por la parte de Televisidn
Nacional de Chile, representada por Silva & Cia., en contra de
Sandra Isabel Vallejo Bardén, y se asigna el nombre de dominio
barcoovejanegra.cl a favor de SANDRA ISABEL VALLEJO BARON, sin
costas.

Notifiquese por carta certificada a las partes y por correo
electrdénico a la Secretaria de NIC Chile; firmese la presente
resolucién por el Arbitro y por un Notario Publico, en su
calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por
dos testigos de actuacidén; comuniquese a las partes y a Nic
Chile por correo electrénico para fines informativos y remitase
el expediente a NIC Chile.

Juan Agustin Castelldén Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Kristoffer Verbeken Manriquez, C.I.
13.234.961-4 y dona Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-
2.
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