FALLO ARBITRAJE DE DOMINIO

BLUEBERRYHILLS.CL

En Santiago a 22 de Noviembre del afio 2011, Gonzalo Sanchez
Serrano, juez arbitro arbitrador, designado para resolver la disputa respecto del
dominio blueberryhills.cl, oficio N°14049 vengo en dictar la presente resolucion
con el fin de poner término al juicio arbitral que en mi caracter de &rbitro
arbitrador, en virtud de la Reglamentacion de Nic Chile, he asumido.

De acuerdo al citado oficio son parte en esta causa como primer
solicitante Joseph Emanuel Vella (EXCEL INTERNACIONAL LIMITADA con
domicilio en Calle Parque 12701, Casa 30, Lo Barnechea, Santiago, y por el
segundo solicitante Representado por Estudio Federico Villaseca y Compafia
(CHARLES FRIEDERIC WINDELSCHMIDT COLLARD), domiciliado en Alonso
de Cordova N° 5151, piso 8, Las Condes.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1. Con fecha 19 de abril del 2011, se recibio en mi casilla de correo Oficio
N° 14049 materia solicita Arbitraje dominio blueberryhills.cl en el cual se
me propuso como juez arbitro arbitrador del conflicto ya referido de
acuerdo a la reglamentacion de NIC Chile que incluye la designacion
arbitro y la renuncia de recursos procesales, entre otras reglas que las
partes expresamente aceptaron.

2. Con fecha 04 de mayo del 2011, de acuerdo a la Reglamentacion de
NIC Chile, este arbitro arbitrador declar6é aceptar el cargo, notificé a las
partes en conflicto por medio de carta certificada y mediante correo
electrénico con firma electrénica a NIC Chile y con copia informativa a
las partes citdndolas a una audiencia de conciliacion consignacion de
fondos y/o fijacion de normas de procedimiento para el dia 16 de junio
del 2011 a las 17:00 horas, lo cual consta en autos.

3. Que con fecha 16 de junio de 2011 a las 18:20 horas se llevo a efecto
comparendo decretado en autos, con la sola asistencia del segundo
solicitante, en rebeldia del primer solicitante. No habiendo conciliacion,
se acordaron las bases del procedimiento. Otorgandole al primer
solicitante un plazo de 03 dias habiles para que presente por escrito sus
argumentos y pruebas sobre su mejor derecho respecto del dominio en
disputa.

4. Que con fecha 16 de junio de 2011 se notificd por correo electrénico al
primer solicitante el acta del comparendo.

5. Que el primer solicitante, hace las siguientes alegaciones de mejor
derecho, en resumen lo siguiente:



i.  Que el dominio blueberryhills.cl est4 asociado a su empresa que
ha estado trabajando desde 2001 en la produccion de arandanos.
ii. Que el arAndano es el nombre en espafiol que significa blueberry
por eso es importante mantener este dominio.
lii. Que el nombre de dominio se escribe blueberryhills.cl y no
blueberryhill que es a su juicio una gran diferencia.

Al efecto acompafa los siguientes documentos:
I.  Factura electrénica de compra N°5069 de fecha 31 de enero de
2011 por la exportadora e inversiones agroberries Ltda.
Il.  Dos fotografias de plantaciones de arandanos.
[ll.  Una planilla Excel sobre liquidacion a productos.

Que con fecha 24 de junio del 2011 se dio traslado al segundo
solicitante y se le reiterd su obligacion de consignar la segunda cuota de
los honorarios arbitrales.

Que el segundo solicitante hace las siguientes alegaciones de mejor
derecho, en resumen lo siguiente:

I.  Que su representado tiene registrada la marca Blueberryhill, en
virtud de las solicitudes N° 882.637 y 882.638.

II.  Que existe una similitud gréfica y fonética con el signo marcario
de su representado, Ilo cual llevara a confusiones
indefectiblemente a los consumidores de los servicios.

lll.  Que a diferencia de lo que ocurre en el ambito de los registros
marcarios, los nombres de dominio son Unicos y como tales, sélo
pueden ser otorgados a un Unico prestador, mientras que una
misma marca comercial puede ser concedida a diversos titulares
en tanto se refieran a clases del Clasificador.

IV.  Que a través Charles Friederic Widdelschmidt es titular de varios
registros marcario, lo que le otorga un derecho preferente sobre el
nombre de dominio.

V. Que el registro marcario para la clase 31 , es la misma clase
donde se desenvuelve el negocio del primer solicitante, por lo que
de otorgarsele el nombre de dominio se le ocasionaria graves
perjuicios a su mandante.

VI.  Que el criterio de la titularidad de marcas comerciales, o que no
sucede en el caso del primer solicitan. En efecto, blueberryhills es
el término gréfico y fonético Unico del concepto solicitado.

VII.  Que la notoriedad del signo pedido. Los servicios de Blueberryhill
son ampliamente conocido a nivel nacional.
VIII. Que el criterio de la buena fe es indudable que es duefio de

registros marcarios y es quien se encuentra de buena fe respecto
al dominio sub lite.

IX. Que el criterio de mejor derecho. La existencia de registros
comerciales inscritos, la data de su creacion, su fama vy
notoriedad, le dan un mejor derecho para que se le asigne este
dominio, en especial si la contraparte es incapaz de acreditar
cualquier derecho sobre el término.



9. Al efecto acompafa los siguientes documentos:

I. Copia del certificado del registro marcario de Blueberryhill de
fecha 23 de septiembre de 2010

Il.  Copia de certificado del registro marcario de Bueberryhill de fecha
22 de diciembre de 2010.

10. Que con fecha 15 de julio de 2011 se abri6 el periodo de 10 dias habiles
de observaciones. Notificadas las partes por correo electrénico con esa
misma fecha.

11. Que el primer solicitante evacuo el tramite sefialado lo siguiente:

I.  El nombre de Blue Berry Hill es un nombre de origen genérico.
Por el contrario, el nombre de dominio se compone de tres
palabras comunes que se describen descriptivo y genérico de la
sustancia conocida como Blue Hills Berry, que le dice al lector
que en el contexto de la internet que dara lugar a la informacion
sobre ese tema en general, es decir, Blueberry, pero no a una
marca. Una marca de Blue Berry Hill es relativamente débil y
distintivos y no se presta a confusion.

[I.  Cuando un lector busca de BLUE BERRY HILL estas palabras,
se busca un general de un tema, pero no a una marca. Si se va a
escribir en BLUE BERRY HILL en google te daras cuenta de que
va a buscar productos relacionados con la alimentacion y muasica
y no una marca. La letra S ha establecido la idea de que el
nombre de dominio es y pretende ser una descripcion genérica
de Blue Berry's que se cultivan y mantienen por lo general en las
colinas.

[ll. A un espectador objetivo, comparando el nombre de dominio con
la marca que, en el balance de probabilidades, la conclusion de
que el nombre de dominio es la invocaciébn de un concepto
generalizado de blueberryhills, es decir, los arAndanos cultivados
y mantenidos por las colinas, mientras que la marca es la
invocacion de una especificas de la empresa que se habia
labrado a los productos de ingenieria. Productos de ingenieria no
se reflejan en el nombre de dominio y por ello es poco probable
que cualquier espectador podria pensar que el nombre de
dominio se referia a la misma entidad que la marca.

IV. Hay otros casos similares a blueberryhills.cl vs Blue Berry Hill que
se publican en Internet. El dominio se mantuvo y autorizado.

12. Que con fecha 12 de agosto del 2011, atendido al merito de autos se
Cito a las partes a oir sentencia.
CONSIDERANDO:
1.- Que la funcién del Juez Arbitro consiste en resolver cual de las partes

en conflicto posee un mejor y legitimo derecho sobre un nombre de
dominio en disputa



2.- Que la primera solicitante no posee registros marcarios ni razén
social alguna donde figure la expresion que es objeto de este juicio.

3.- Que analizada la documentacion acompafiada por la primera
solicitante, no figura en ninguna parte el uso de la expresion BLUE
BERRY HILLS objeto de este conflicto

4.- Que la segunda solicitante si posee registros marcarios que
consisten en la expresion BLUEBERRYHILL sobre la cual el Estado
chileno le ha otorgado un monopolio y exclusividad de uso.
Concretamente, la segunda solicitante posee un registro marcario en la
clase 31, ambito fruticola, que corresponde al mismo rubro del primer
solicitante, lo cual per se configura un escenario de confusion frente a
los consumidores. Adicionalmente el segundo solicitante posee un
registro marcario en la clase 35. Por otro lado la segunda solicitante es
hoy dia titular del nombre de dominio Blueberryhill.cl

SE RESUELVE:

I. Se asigna el nombre de dominio blueberryhills.cl al segundo
solicitante Representado por Estudio Federico Villaseca y Compafia
(CHARLES FRIEDERIC WINDELSCHMIDT COLLARD)

i. Se elimna la solictud de Joseph Emanuel Vella
(EXCEL INTERNACIONAL LIMITADA)

Notifiquese por carta certificada a las partes y por e-mail bajo firma
electrénica a NIC Chile.

Como testigos de haberse dictado la presente resolucion firman dofia Lucia
Cristi Torrealba RUT: 7.043.449-0 y dofia Maria José Arancibia Obrador,
RUT: 15.385.586-2, ambas de mi mismo domicilio.

—

Gonzalg Sanchez Serrano
Juez Arbitro Arbitrador

Lucia Cristi Torrealba Maria José Arancibia Obrador
RUT: 7.043.449-0 RUT: 15.385.586-2



