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Asunto: brysa.cl - sentencia definitiva

De: "Moya, Alejandra" <amoya@estudiogkd.cl>

Fecha:Fri, 23 Nov 2007 19:47:38 -0300

A: <fallos@legal.nic.cl>, <edwin_yevenes@hotmail.coreyevenes@altec-santander.com>,
<cadmin@weekmark.cl>, <ctecnico@weekmark.cl>, <ssg@weekmark.cl>, <elobos@sargent.cl>,
<pahumada@sargent.cl>, <sargent@sargent.cl>

CC: "Moya, Alejandra™ <amoya@estudiogkd.cl>, "Vaéefiaborga™ <vtaborga@gmail.com>

Santiago, 23 de noviembre de 2007

A continuacion se agrega sentencia definitiva detan conflicto por el nombre de dominio de la
referencia.

Alejandra Moya
Juez Arbitro

En Santiago de Chile, a veintitrés de noviembreadel dos mil siete, en los autos por conflictoreseiipcion del
nombre de dominidrysa.cl, suscitado entr&DWIN WALPAR YEVENES CASTRO , RUT 11.405.239-6,
domiciliado en Antilope 1210, Villa Los Ciervos Maipu, Santiago YYENCOSUD S.A.Rep. por Sargent &
Krahn (CENCOSUD S.A.) RUT 93.834.000-5, domiciliado en Avda. Kennedy9991, Las Condes, Santiago,
Chile, se resuelve:

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1. Que conforme consta en autos, con fecha 15 derfeddee 2007, siendo las 06:38:08 GMHDWIN
WALPAR YEVENES CASTRO formul6 solicitud de inscripcién del nombre de dioim brysa.cl,
constituyéndose asi en el primer solicitante de, sel dia 5 de marzo de 2007, siendo las 20:28M9,
CENCOSUD S.A.Rep. por Sargent & Krahn (CENCOSUD S.A.) formulé la solicitud competitiva que
da lugar al presente conflicto de nombres de damini

2. Que con fecha 3 de mayo de 2007 se recibié de i @l Oficio N° 07500, por el que dofia Margarita
Valdés Cortés comunica a este arbitro su designamidno Arbitro del conflicto por la inscripcion del
nombre de dominibrysa.cl, suscitado las partes ya individualizadas.

3. Que con fecha 11 de mayo de 2007 se acepto landefig y se citd a las partes a audiencia de
conciliacion y/o fijacién del procedimiento paradih 1° de junio de 2007 en Bandera 341 oficing 759
comuna de Santiago, notificando de ello a todosnitesesados por carta certificada y correo elaatody
agregandose a los autos los comprobantes de indeesorreo postal correspondientes, tal como cansta
fs.5.

4. Que con fecha 1° de junio del afio 2007 se readizauldiencia de conciliacion y/o fijacion del
procedimiento, en la que comparecio por el segsnticitante don Oscar Molina Diaz, quién acompad |
poderes con que acreditd la representacion invodadaibunal lo tuvo presente y ordend se agragara
autos segun consta a fojas 6 y siguientes. Anteol@omparecencia del primer solicitante se procedié
derechamente a la fijacion del procedimiento, eolteion que fue notificada por correo electréracta
inasistente.

5. Que a fojas 23 constan las alegaciones de mejechiempresentadas electronicamente por el primer
solicitante, ya individualizado en autos, quiericéal en ellas se le designe el nombre de domiaiautos,
basado en primer lugar en que la solicitud preganpar esta parte es anterior a la presentadaguaroSud
S.A. y aplicando el aforismo definido en NIC Chdenominaddfirst come first serve, corresponderia a
quien primero lo solicita la titularidad. Ademéasha@ que la empresa que representa administrara,
gestionara y comercializard propiedades urbanasuyates, edificios y condominios con la marca Brys
Agrega que se diferencia de la que utiliza el superado de Cencosud S.A. por diferencias claramente
definidas en isotipo, logotipo y colores del dominque mas aun el término proviene de la abreviadi
las siguientes palabras: “Bienes Raices Yévenes. PAnayor abundamiento, agrega que Cencosud S.A.
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no coincide en el rubro del sitio registrado, moglie no se actia de mala fe en el registro deiniompara

su uso en la actividad de corretaje de propiedadeglemas no posee registros de otros dominios
coincidentes fonética y gramaticalmente, lo quewsitan una despreocupacion de parte de ellosieyaiq
siquiera poseen los dominios brisa.cl, brisaslakbrisas.cl.

6. Que a fojas 24 y siguientes consta demanda arlptedentada por la segunda solicitante, ya
individualizada en autos, quien solicita que sedgne derechamente el nombre de dominio en disputa
sobre la base de los antecedentes de hecho yeatshdajue en sus partes substanciales sefiala.

En cuanto a LOS HECHOS, sefiala que Cencosud S.Anasde las empresas mas grandes del pais
especializada en el desarrollo, la comercializagida administracion de grandes centros comercigles
homecenters, generando méas de 13 mil puestoslugdr&u creador, presidente y principal accioniSta
Paulmann se inicié en el negocio de los supermescad la década del 50, incursionando en el formato
nuevo en esa época de los supermercados.

Cre0 en 1976 el primer hipermercado de Chile, JUMB®@pliandose luego de este éxito a la una nueva
area de negocios: la edificacion y administraciéncdntros comerciales, inagurando asi en 1982 Jumbo
Centro Comercial y centro comercial en Argentina.

Actualmente cuenta con 28 hipermercados Jumbo da €Hrgentina, 104 supermercados Santa Isabel,
dos supermercados Las Brisas, 234 supermercados, Biaza Vea, Super Vea y Mini Sol. Ademas los
homecenters EASY que ya alcanzan 44 locales y latiennda Paris con 22 locales, 19 centros comkgia

y 46 oficinas correspondientes al Banco Paris.

En 1960 inaugurd el primer autoservicio Las BrisasTemuco. Luego se transformaria en una cadena de
supermercados que abarca las principales ciudalieaid, hecho publico y notorio.

Sefiala que como parte de la estrategia para pragsge activo, LAS BRISAS se encuentra amparada por
numerosos registros marcarios, que se individualeraautos protegiendo el término BRISA y BRISAS en
todas las clases. Estos registros, sefiala, somuestra del mejor derecho del segundo solicitante.

Ademads, sefala que la marca BRISA y el dominio BR¥8n fonéticamente idénticas y graficamente muy
similares, lo que sumado a la fama y notoriedald dearca Brisa en el mercado, llevaria a cualquseario

de Internet a pensar l6gicamente que se trata deminio relacionado con ellos, lo que no es deigausa

un evidente perjuicio.

Agrega que de otorgarse el nombre de dominio BRZ&Aa un tercero que en nada se vincula con su
mandante legitimaria el uso de una marca notof@mosa por un tercero que en nada se vincula con la
misma.

En cuanto al DERECHO, basa sus alegaciones enlgqoneepto de nombre de dominio lleva implicita la
idea de poder identificar a cada usuario en Integiendo este su sentido. Como criterios aplicablda
asignacion de ellos cita en primer lugar el critéirist come, first serve destacando que este nm esiterio
absoluto y que con frecuencia la jurisprudencienskna en utilizarlo como ultima ratio, aplicandadolo
cuando ninguna de las partes demuestra mejor adereztpaldando dicho argumento en los articulog 10
14 del Reglamento, en cuanto al sentido de tenpodéilidad de presentar una segunda solicituth @i
sentencia de todochile.cl, que aplica este criteyiosefiala que es la aplicacion del principio de
imparcialidad.

En cuanto a la titularidad de las marcas comecialeombres de dominio, destaca que dado que sesmiv
un mundo real y no virtual, el derecho comparada purisprudencia local ha efectuado una inmedyata
I6gica relacion entre los nombres de dominio y Haarcas comerciales. Los dominios tienen un rol
fundamental como identificadores del origen dediegrsos bienes o servicios que se ofrecen pomigte
sefala, y reitera la identificacion adecuada ddisilares como una consecuencia del mercado denkeit

Cita para respaldar sus dichos la politica de IANR, en cuanto reconoce la titularidad de registros
marcarios para el signo en cuestion. El mismoraites establecido en el Informe Final de la Orggrion
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y assmmd en el articulo 22 del Reglamento de Nic Chile.

Mas aun, sostiene que se produciria una evidehiei@i de la marca en el caso que se concediera el
dominio brysa.cl solicitado. Sostiene que la réacie identidad entre la marca de su representaglo y
dominio demuestra una estrecha relacion entre ellas

Luego contindia estableciendo que otro criteriocaplie es el uso empresarial legitimo, en virtudcdell
tendra un mejor derecho sobre el término quientigégnente ofrezca dichos productos y servicioshbec
gue su representado efectivamente hace.

Cita por ultimo el Convenio de Paris, en cuantoaptovechamiento de una notoriedad ajena para
promocionar productos y servicios que no han domitlo a la creacion de dicha notoriedad, como los
consecuentes perjuicios que ello acarrea al titldala marca notoria y famosa. Cita el articulal@éGlicho
Convenio que califica como competencia desleal iylpdanto expresamente prohibe cualquier acto que
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cree confusién por cualquier medio respecto abéstaniento, productos, de un competidor.

Concluye gque en el caso de autos, existiendo daststes validamente presentadas y que han cumplid
con el reglamento, debe valerse de las normas ggste sentido tanto el ICANN, como Nic Chiley |
Tratados Internacionales obligan a la asignacisu r@presentado.

7. Que, a fojas 153 el Tribunal dio traslado, el aualfue evacuado, presentandose a fojas 155 uricescri
evacla traslado por parte del segundo solicitaerieel cual sefiala que el primer solicitante nada ha
acreditado en cuanto a su mejor derecho sobrengbmeode dominio de autos, si habiendo cumplido con
ello el segundo solicitante, en base a sus maecagadas. Reitera |0 mencionado con respectdratipio
first comefirst servey sobre el mejor derecho de su representado.

8. Habiéndose vencido todos los plazos fijados ensaatfojas 156 se cit6 a las partes a oir sentencia

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que sin perjuicio que la primera soliciamo comparecié ni personalmente ni debidamente
representada, ni ratifico lo obrado en ningunaamsit del juicio, se ha estimado igualmente perntaneonsiderar

las alegaciones remitidas por correo electronicodmha parte, toda vez que este arbitro, en sdazhbe arbitro
arbitrador, esta llamado a fallar conforme a ladpncia y equidad.

SEGUNDO: Que, la materia del conflicto de autogmseuentra circunscrita a decidir cual de las galites tiene
mejor derecho a la asignacion del nombre de doreimidisputa, esto edyrysa.cl".

TERCERO: Que rige la solucién de conflictos de nasbde dominio el principiofitst come first served”,
actualizacién tecnolégica del antiguo aforismodi@o “prior in tempore prior in iure’, siempre que las partes
estén en igualdad de condiciones. El Reglament® @aFuncionamiento del Registro de Nombres de Biomi
que rige estas materias establece que existe ayuald condiciones cuando ambos solicitantes teimjarés
legitimo, derechos de igual naturaleza al signddoegl que ninguna de ellas se encuentre de mal&rfesu
aplicacion habrd de tenerse en cuenta que por retioflamiento técnico el sistema de DNS no admite la
supervivencia de dos nombres de dominio idéntide bn mismo TLD, razdn que hace que en definidlva
aforismo juridico que antes enuncidramos sea leaasl extremo, esto es, al punto que el primeecsqlicita es

el unico servido.

CUARTO: Que en este contexto, el arbitro que de@d®s conflictos ha sido concebido como un &rbitro
arbitrador, que debera, conforme su real sabetendar definir la disputa acorde a lo que la pradele indique,
intentando en todo caso resguardar la equidad ejpe ichperar en toda resolucion de conflictos.

QUINTO: Que el sistema de nombres de dominio feadn como una reaccién natural a la proliferaci&rudo
de sistemas de informacion y el crecimiento derttiey su desarrollo como medio a través del asapkrsonas
naturales o juridicas se comunican e informan anuidles interesados en los productos, bienesvissr que
ofrecen puedan llegar a ellos de forma simple gtm@mente intuitiva. Esto ha llevado a que aredsidrecho
gue antes permanecieron ajenas al desarrollo teginol hoy se encuentren abocadas al estudio de edtro
fendmeno puede afectar derechos exclusivos valick@naelquiridos en virtud del sistema juridico tcamhial. Es
el caso del derecho marcario, que se acerca desste toda vez que la inscripcion de un nombre ateirdo
puede producir efectos no deseados respecto dehdsrenarcarios constituidos y vigentes. Es asimishtaso
del Derecho de la Competencia, que se acerca txlgue a través de la inscripcion de un dominialawdectar
la libre y sana competencia que debe imperar anarnado determinado.

SEXTO: Que en el caso de autos la segunda sotieitemn alegado que la asignacion del nombre de dmrim
disputa podria afectar sus derechos validamentetiiados, especificamente sus derechos marcariasly
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utilizacion de su razén social como parte del n@rie dominio. Acreditd con este fin en la docunlegte
consta en autos, que cuenta con el registro niarc término idéntico fonéticamente, varios rags
marcarios que incluyen parte del término solicitaglacual ademas demostré haber desarrollado desmemas

de 50 afios. Por otro lado, el término LAS BRISAS,emcuentra asociado a un supermercado reconocido,
gozando asi de un posicionamiento en el mercadonsc

SEPTIMO: Que en relacion al mejor derecho sobraoehbre de dominidrysa.cl, es preciso sefialar que el
término que busca proteger el segundo solicitagsiemdo el nombre de dominio una herramienta técdea
naturaleza mnemotécnica cuyo objetivo esenciahesriposible la localizacién y comunicacion flujdeficiente
entre los diversos computadores conectados a ldriRehet, la similitud del término “brysa” entré dominio
solicitado y las marca comercial, puede llevar rareen la comunicacion. Es relevante destacar gqen €I
mercado se utiliza un término igual a aquel regikir aquello es perjudicial no sélo para el titadarla marca
debilitada, sino que también para el publico condamante el cual se producira confusion.

Con lo considerado y teniendo presente ademaspuesto en el Reglamento para el funcionamient&elgistro
de Nombres de Dominio .cl de NIC Chile,

SE RESUELVE

Que atendido el mérito de los antecedentes, asigeésdominio brysa.cl al segundo solicitante,
CENCOSUD S.A.Rep. por Sargent & Krahn (CENCOSUD S.A)) ya individualizado en autos.

Cada parte responderéa por sus costas.

Notifiguese la presente resolucién a los interesgoor carta certificada y a NIC Chile por correo
electrénico firmado digitalmente.

Alejandra Moya Bruzzone
ARBITRO ARBITRADOR

Sentencia dictada ante los testigos de actuaaidingg mayores de edad y que firman a continuacion:

Valeria Taborga B. Ingrid Barra H.
Cl. 8.433.902-4 Cl. 15.226.520-4
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