Oscar Torres Zagal
Juez Arbitro

Foja 37
Santiago, veintidos de octubre de dos mil trece
VISTOS:
Y, teniendo presente lo dispuesto por el nimero quinto de las bases de
procedimiento de fojas 13 y siguiente de autos, articulos 160 y 170 del Codigo
de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la
forma de las sentencias de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a
las partes a oir sentencia, se procede a dictar sentencia definitiva en juicio de
inscripcion nombres de dominio “CERVEZAFRITZ.CL” y
“CERVEZASFRITZ.CL™
PARTE EXPOSITIVA:
Que por Oficios de fechas 17 de junio de 2013, el Departamento de Ciencias
de la Computacion de la Universidad de Chile (NIC Chile), designé al suscrito
Juez Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripcion de los
nombres de dominio “CERVEZAFRITZ.CL” y “CERVEZASFRITZ.CL”", existente
entre Sociedad Comercial Lliu-Lliu Limitada, Rut 76.083.779-2, domiciliada en
El Molino 110, Limache, y Restaurantes Fritz Ltda., Rut 78.810.650-5, sociedad
de giro de su nombre, domiciliada en Cerro Colorado N° 5030, Oficina 305,
comuna de Las Condes, representada por Estudio Silva & Compafia y su
Abogado don Gonzalo Sanchez Serrano, ambos con domicilio en Hedaya N°
60, Piso 4, Las Condes, Santiago.
Que por resoluciones de fecha 25 de junio de 2013 el suscrito acepto el cargo
y juré desempefiarlo fielmente y en el menor tiempo posible y cit6 a las partes a
comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral segin consta a
fojas 2 y 6 de autos, el que se efectud en la Oficina del Juez Arbitro el dia 3 de
julio de 2013, a las 17:30 horas, al que asistio solo la parte Restaurantes Fritz
Ltda., y en rebeldia de Sociedad Comercial Lliu-Lliu Limitada, a quien se
notificd6 de las bases de procedimiento con igual fecha mediante correo
electrénico.
Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente causa Sociedad
Comercial Lliu-Lliu Limitada, primera solicitante de los nombres de dominio
“CERVEZAFRITZ.CL” y “CERVEZASFRITZ.CL” y Restaurantes Fritz Ltda.,

segunda solicitante y demandante de autos.
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Que la parte demandante Restaurantes Fritz Ltda., presenté a fojas 30 y
siguientes demanda de asignacion de los nombres de dominio
“CERVEZAFRITZ.CL” y “CERVEZASFRITZ.CL”, y en la que invoca los
siguientes fundamentos:

l.- Antecedentes de Hecho:

1.- Restaurantes Fritz Ltda.:

Indica que Restaurantes Fritz Ltda. es una cadena de restaurantes muy
conocidos en Santiago, con diversos locales en centros comerciales, se
destaca por mantener vigente las tradiciones alemanas con un estricto nivel de
calidad, considerando que el suministro de alimentos Yy servicios
gastrondmicos, es bastante sensible, de manera tal que no puede existir para
el consumidor duda alguna del origen de los alimentos y de los productos de
donde provienen, es en este sentido que ha presentado oposicion en contra del
primer solicitante de ambos dominios y por infraccion a derechos marcarios
sobre los cuales la actora es titular.

Sefala que es titular de una serie de registros marcarios FRITZ para diversas
clases, entre la que destaca la clase 43 para servicios de bar, cobertura que se
relaciona directamente con el nombre de dominio solicitado.

Que, Restaurantes Fritz Limitada es la creadora, usuaria y quien ha
posicionado el signo FRITZ, hecho “publico y notorio” el cual es reconocido por
todo el mercado nacional de acuerdo a las pruebas que se adjuntan en otrosi
de esta presentacion.

Que, de lo dicho se desprende que los nombres de dominio solicitados
CERVEZAFRITZ.CL Y CERVEZASFRITZ.CL, son grafica y fonéticamente
idénticos a las marcas registradas, e incluyen en forma principal y sustantiva la
marca famosa y renombrada “FRITZ” agregando solo la expresion “CERVEZA”
el cual no aporta distintividad alguna a los nombres de dominio en conflicto
CERVEZAFRITZ.CL Y CERVEZASFRITZ.CL, por el contrario provoca
confusion, puesto que los locales FRITZ tienen patente para vender bebidas
alcoholicas, es decir, CERVEZAS, por lo tanto podria pensarse que dicha
pagina tiene una relacion directa con la actora.

De esta forma, el problema al existir nombres de dominio tan similares plantea

una dificultad practica y real. Evidentemente todo ello traeria como
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consecuencia loégica, los males que tanto se trata de evitar en nuestra
economia como lo son la dilucion marcaria y la confusién en el mercado.

En cuanto al objeto de este juicio arbitral, esto es determinar quien tiene un
mejor derecho o un legitimo interés sobre el nombre de dominio de marras,
indica que tiene sus marcas registradas con anterioridad a la solicitud del
nombre de dominio CERVEZAFRITZ.CL y CERVEZASFRITZ.CL por
consiguiente, ostentaria un mejor derecho, el cual es previo al conflicto.
Ademas del todo el uso, posicionamiento y de FRITZ por su parte.

Que, de todo lo dicho precedentemente, estima que resultaria improcedente
asignar el nombre de dominio al primer solicitante, es inseguro y contrario a
derechos de propiedad industrial y a la fama y prestigio de RESTAURANTES
FRITZ Ltda.

2.- Criterios aplicables a la asignacion de nombres de dominio:

Que, como cuestion previa sefiala qué debemos entender por nombre de
dominio y cual es la funcidbn que cumple dentro del mercado. Para ello
recogemos lo que ha indicado la Comision Preventiva Central de la Libre
Competencia, en el caso “Avon Products Incorporated” (denuncia) contra
“Comercial Lady Marlene S.A.” sefialando al respecto: “ Si bien la funcion de un
nombre de dominio es la de una direccidn electronica que permite a los
usuarios de Internet localizar terminales informéticos conectadas a la red, de
manera simple y rapida dado que son faciles de recordar, a menudo cumplen
también funciones de caracter distintivo en el trafico virtual, pasando asi a
adquirir 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”.

Que, asi lo ha dicho diversa jurisprudencia arbitral, indicando que los nombres
de dominio se relacionan con el caracter mnemotécnico siendo cualidad
esencial para contribuir a la localizacion eficiente de los recursos informativos
disponibles en Internet por parte de los usuarios.

De ahi que sea necesario y natural que en su configuracion los usuarios de la
red procuren acercarse en lo posible a la denominacion que les identifique a
ellos 0 a sus productos en el mundo fisico tradicional. Esta funcién impone que

el uso de los nombres de dominio refleje de manera adecuada y pertinente
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aguellos contenidos que se busca identificar con el nombre de dominio que se
registra. Es en este sentido que se habla de la distintividad sobrevenida de los
nombres de dominio.

Que, dada esta funcion que tienen los nombres de dominio y por el hecho de
tener una marca comercial, solicita que este caso sea evaluado mas alla del
principio FIRST COME FIRST SERVED, el cual no resulta ser una regla
absoluta, es mas bien un principio orientador debiendo ampararse en la buena
fe que existe por parte de los solicitantes de nombres de dominio.

Corresponde generalmente aplicar el mismo cuando las partes en conflicto no
respaldan sus derechos, o bien acreditan derechos o intereses de similar valor,
caso que no ocurre en autos puesto que el primer solicitante no ha demostrado
derecho alguno sobre el dominio.

Los conflictos se analizan a la luz de los principios generales del derecho y de
la tesis del "mejor derecho”. Es asi como la regulacion sobre nombres de
dominio en la actualidad esta orientada a la asignacion “aquella de las partes
gue demuestre tener un mejor derecho”. Es justamente esta coordenada la que
en el caso de autos permite dilucidar el conflicto, ya que sin duda alguna posee
solidos fundamentos.

Es asi 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. De lo
contrario se esta vulnerando abiertamente el derecho de dominio o propiedad
sobre esta expresion, derecho que se encuentra protegido en nuestra
Constitucion Politica de la Republica, en el articulo 19 N° 24 y 25
respectivamente y las disposiciones legales de los articulos 582, 583 y 584 del
Cadigo Civil.

El rechazar nuestra solicitud, se estaria vulnerando el derecho de propiedad
sobre las cosas incorporales como lo son las marcas comerciales, no pudiendo
en caso alguno ser privado o limitado en los atributos o facultades esenciales
del dominio. Lo anterior no busca limitar al primer solicitante de poder iniciar su
actividad economica cualquiera que ella sea, lo que buscamos es que no utilice
para ello una marca debidamente registrada y de alguna manera aprovecharse
de la fama y notoriedad, pudiendo haber solicitado al NIC Chile otro nombre de

dominio.
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Invoca el articulo 14 del Reglamento NIC CHILE, sefala: “Sera de
responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripcion no contrarie las
normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia
leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos validamente adquiridos
por terceros...”

La jurisprudencia se ha encargado de desentrafiar lo que debe entender por
una posible infraccion a derechos validamente adquiridos, asi se ha entendido
que una solicitud de registro de nombres de dominio afecta derechos
validamente adquiridos cuando concurren copulativamente los siguientes
presupuestos, a saber:

a) Que una de las partes sea titular de un derecho adquirido sobre un
nombre, marca u otra designacion o signo distintivo reproducido, incluido o
aludido en los nombres de dominio disputado; y

b) Que exista una «afectacion» a dicho derecho adquirido, la que puede
verificarse de diversos modos, puesto que la horma en analisis recurre a la
expresion «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo
de afectacion a un derecho, sea que se trate de una perturbacién, afectacion
0 perjuicio, sea en relacion al derecho en si 0 a su libre ejercicio.

c) Que la otra parte del litigio carezca de todo derecho o interés legitimo
en un nombre, marca u otra designacion o signo distintivo reproducido,
incluido o aludido en los nombres de dominio disputado.

Que la concurrencia de las condiciones copulativas sefialadas
precedentemente debe verificarse, ademas, al momento de presentacion de la
solicitud respectiva, ya que de otro modo no podrian contrariarse derechos
adquiridos mediante la solicitud misma.

En suma, conforme a lo dicho, puede sostenerse que una solicitud de registro
de nombres de dominio contraria derechos validamente adquiridos cuando
mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido —
sobre un nombre, marca comercial u otra designacién o signo distintivo—, por
estar reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado,
siempre que el titular de dicha solicitud de registro carezca a su vez de
derechos o intereses legitimos pertinentes.

Por otro lado el articulo 22 si bien esta en el acapite de la revocacion,
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sugerimos al Sr. arbitro revisar y rescatar el espiritu de la norma, en cuanto
abona la tesis de la actora.

Por otra parte, debemos hacernos cargo de la “dilucion” de la imagen comercial
0 marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a
circular una expresion identificatoria idéntica a las marcas, dominios y razén
social de mi representada, como eventualmente podria ocurrir, que identifique
servicios que no correspondan a ella, indudablemente empezara a generar un
debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos
registrados. Esta situacion ademas de ser injusta resulta contraria a derecho ya
que se esta afectando el derecho de propiedad que tiene sobre su imagen y
signos, y respecto de los cuales posee proteccion de rango legal y
constitucional.

En definitiva, lo anterior se traduce en un importante atentado a la "identidad
comercial’, un concepto que es reconocido como uno de los activos mas
importantes de la empresa y que amerita por tanto, la maxima proteccion
juridica. Debemos recordar e indicar que nuestra marca notoria y conocida,
FRITZ, esta incluida en el dominio de autos.

Por ultimo, hace presente que de acuerdo al orden publico econémico, los
consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia
empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el mercado, hecho
que claramente se veria afectado en caso de concederse el dominio de autos a
la contraria.

3.- Conclusion:

Que de acuerdo a lo planteado, estima fundadamente que el improbable
otorgamiento a la contraria del dominio en cuestion generara todo tipo de
confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de
los productos o servicios que pretenda distinguir el primer solicitante con el
concepto CERVEZAFRITZ.CL Y CERVEZASFRITZ.CL dado que los
consumidores la identificaran, casi de manera automatica con Restaurantes
Fritz Ltda. Asimismo, todo este capital de posicionamiento, honestamente
adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional, se perderia, se diluiria y
daria pie a confusiones. Conforme a lo anterior, estimamos que nuestra

contraparte no posee un derecho equivalente al nuestro dado que no tiene una
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marca registrada sobre el nombre de dominio solicitado y mas aun no posee
derecho alguno que pueda rebatir.

En suma, interés legitimo, marcas y dominios registrados, presencia comercial,
trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos estos son
elementos que la perfilan como titular de "un mejor derecho” para optar al
dominio en cuestion.

En razén de todas las consideraciones mencionadas y de las facultades que el
reglamento del ha dotado a los arbitros designados para dirimir conflictos de
esta naturaleza, solicita se conceda el registro del nombre de dominio
CERVEZAFRITZ.CL Y CERVEZASFRITZ.CL a Restaurantes Fritz Ltda.

Medios de prueba acompafiados por la demandante en su escrito de
demanda:

1.- Listado de marcas comerciales que contienen FRITZ

2.- Impresion de la pagina Web fritz-chile.cl.

3.- Menu de los productos ofrecidos por FRITZ

4.- Cupones de descuentos de FRITZ

5.- Folleto informativo de los productos ofrecidos.

6.- Elemento publicitario FRITZ

Que, con fecha 14 de agosto de 2013 el Tribunal dicto resolucion, teniendo por
interpuesta demanda arbitral de asignacion del nombre de dominio en disputa y
confirio traslado a Sociedad Comercial Lliu-Lliu Ltda., por el término de 20 dias
habiles para su contestacion, y tuvo por agregados los documentos probatorios
acompafados, con citacion, notificando a las partes por correo electrénico con
igual fecha, la resolucion y escrito de demanda.

Que la parte demandada no present6 ante el Tribunal escrito de contestacion
de demanda, razén por la cual con fecha 7 de octubre de 2013, se dictd
resolucion teniendo por contestada la demanda en rebeldia de la primera
solicitante Comercial Lliu Lliu Ltda., y cito a las partes a oir sentencia definitiva,
notificando dicha resolucidn por correo electronico con igual fecha.
CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:
PRIMERO: Que la materia objeto de litigio que debe resolverse por este

sentenciador, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde
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asignar los nombres de dominio “CERVEZAFRITZ.CL” y
“CERVEZASFRITZ.CL", esto es, si a Sociedad Comercial Lliu-Lliu Ltda.,
primera solicitante, o a Restaurantes Fritz Ltda., segunda solicitante y
demandante, de conformidad al mérito del proceso.

SEGUNDO: Que la segunda solicitante y demandante Restaurantes Fritz Ltda.,
sostiene en su demanda que es titular de un mejor derecho que la primera
solicitante, para la asignacion de los nombres de dominio
“CERVEZAFRITZ.CL” y “CERVEZASFRITZ.CL", en consideracion a que es
creadora y usuaria del signo “FRITZ”, denominacion que tiene registrada como
marca comercial, especialmente para distinguir servicios de restaurante y
procuracion de alimentos, y que ademas, corresponde a la denominacion que
utiliza en el mercado para distinguir una cadena de locales, ubicados en las
principales ciudades del pais, denominacion que califica de notoria y famosa en
su rubro, hecho que califica de publico y notorio.

Agrega que de asignarse los dominios en disputa a la primera solicitante, se
causara confusion en el publico, atendido a que el dominio en disputa contiene
de manera integra su marca comercial “FRITZ”, la que presenta una semejanza
grafica y fonética determinante con aquellos, y que la adicion de las palabras
CERVEZA y CERVEZAS, respectivamente, no logra dar distintividad a los
nombres de dominio, los que seran necesariamente relacionados a los
Establecimientos comerciales que distingue la demandante en el mercado,
introduciendo confusion en los consumidores y usuarios en el trafico econémico
y en Internet.

TERCERO: Que, la parte demandante acompafid a su escrito de demanda,
como medios de prueba, entre otros, listado de sus marcas comerciales FRITZ,
copia de su pagina Web que acreditan el uso de la denominacién FRITZ, para
distinguir una cadena de fuentes de soda, en las principales ciudades del pais,
y variada publicidad en papeleria, tales como carta de menu, tarjetas y
envases, todos con la denominacion FRITZ, de manera destacada con una
grafia y colores caracteristicos.

CUARTO: Que, para resolver el litigio de asignacion de los nombres de dominio
“CERVEZAFRITZ.CL” y “CERVEZASFRITZ.CL”, corresponde ponderar la

prueba documental acompafiada por la segunda solicitante en su escrito de
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demanda, consistente en los documentos indicados en el considerando
anterior, y se puede razonablemente concluir que la demandante Restaurantes
Fritz Ltda., es la creadora y usuaria de la denominacion FRITZ, que usa en el
mercado nacional para distinguir una conocida cadena de fuentes de soda, que
cuenta con varias marcas comerciales con la referida denominacion
relacionadas a su giro de negocios, y que ha desarrollado publicidad impresa
con el nombre FRITZ, para promocionar servicios y productos alimenticios, por
lo que ha probado un mejor derecho para la asignacion de los dominios
individualizados, atendido a que la bebida alcohdlica CERVEZA, se consume
habitualmente con los productos alimenticios que suministra la demandante,
por lo que resulta plausible que de asignarse los dominios a la primera
solicitante Sociedad Comercial Lliu-Lliu Ltda., se le otorgaria el uso de una
denominacion ajena, que ha logrado fama y notoriedad en su rubro, a cargo de
su legitima creadora y usuaria Restaurantes Fritz Ltda.

QUINTO: Que, a mayor abundamiento en el presente caso en no se puede
dejar de considerar que la primera solicitante Sociedad Comercial Lliu-Lliu
Ltda., no compareci6é en el proceso arbitral a defender su posicién, mediante
escrito de contestacion de demanda, haciendo valer sus eventuales derechos
en la litis, aportando antecedentes a favor de su solicitud, en circunstancias que
tuvo la oportunidad procesal para hacerlo, lo que no permite a este
sentenciador considerar otros antecedentes y pruebas, que aquellos hechos
valer por la demandante Restaurantes Fritz Ltda., atendido que este proceso
arbitral en tanto litigio de naturaleza civil, se rige por el “principio dispositivo o
de impulso procesal de parte”, y que conforme a ello, y que recoge el articulo
160 del Codigo de Procedimiento Civil que dispone: “Las sentencias se
pronunciaran conforme al mérito del proceso, y no podran extenderse a puntos
que no hayan sido expresamente sometidos a juicio por las partes, salvo en
cuanto las leyes manden o permitan a los tribunales proceder de oficio”, por lo
que a la hora de ponderar el caso sometido a decision arbitral, s6lo permiten
considerar los argumentos en que funda su pretension la parte demandante.
Que, en este sentido y en relacion al “principio dispositivo”, resulta pertinente la
cita al articulo titulado “El principio dispositivo y los poderes del juez”, del autor

Ivan Hunter Ampuero, que analizando los alcances y limites del citado principio
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procesal en el proceso civil sefiala que: “Concuerdo con la doctrina cuando dice
que el respeto por la disponibilidad de los derechos se refleja en el petitum de
la pretension. Es verdad que el juez en ningan caso puede otorgar una tutela
diferente a la pedida. Si asi lo hiciera incurria en el vicio de ultra petita.”,
(Revista de Derecho N° 35 afio 2010, Universidad Catodlica de Valparaiso,
paginas 149 a 188).

SEXTO: Que, asimismo cabe considerar que en el Procedimiento de
Resolucién de Disputas para los Nuevos gTLD, de ICANN, en su el articulo 11,
letra g), sefiala: “Si el solicitante no presentase una respuesta a la objecion
dentro del plazo de treinta (30) dias, se le considerara en falta por
incumplimiento y la objecion se declarard ganadora.”, lo que viene a ratificar
como fundamentacion “lege ferenda”, y como principio procesal resolutor y / o
asignador, que la actitud procesal del primer solicitante demandado, en cuanto
a gue si incurre en “incontestacion” a la demanda de asignacion presentada por
el oponente, no es en el proceso de asignacion de nombres de dominio neutral
e indiferente en el resultado final del litigio, a la hora de dictar sentencia
definitiva, ya que provoca el efecto procesal referido a que el 6rgano encargado
de la resolucion del conflicto debe estar a la pretension de aquella parte que
presentd y sometid su demanda a la resolucién del caso, como ocurre en la
presente disputa, sin que existan en el proceso otros antecedentes para
resolver.

SEPTIMO: Que, finalmente y en relacion a la no comparecencia en el proceso
arbitral por la parte denominada primera solicitante del dominio .CL, en cuanto
no presento escrito de contesta demanda fundando su pretension e invocando
sus eventuales derechos para su solicitud, no puede dejar de contextualizarse
como una situacion procesal, ya que habiendo tenido dicha parte la
oportunidad y carga procesal de comparecer, pudo incluso en concreto haber
comparecido por si misma, sin patrocinio de abogado, conforme a lo ordenado
en el articulo 2, inciso 11°, de la Ley N° 18.120, sobre comparecencia en juicio,
ya que precisamente dicha parte se encuentra liberada de la carga de solventar
un abogado, ya que se contempla como excepcidon la comparecencia

representada por abogado habilitado para el ejercicio de la profesion en los
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juicios seguidos ante arbitros arbitradores, lo que naturalmente constituye en
estos litigios una facilidad procesal o estatus procesal privilegiado.

OCTAVO: Que, las consideraciones precedentes y especialmente atendida la
alegacion de la segunda solicitante en cuanto funda su demanda de asignacion
en la titularidad y existencia previa de la marca comercial “FRITZ”, entre otros,
en opinidon de este sentenciador impiden la aplicacion de oficio del principio
asignador de prioridad o preferencia expresado en la formula o aforismo
“primero en el tiempo primero en el derecho”, para resolver el caso en analisis.
NOVENO: Que, por los motivos sefalados sélo cabe acoger la pretension de
asignacion de los nombres de dominio “CERVEZAFRITZ.CL” vy
“CERVEZASFRITZ.CL”", presentada por Restaurantes Fritz Ltda., en su escrito
de demanda de fojas 30 y siguientes de autos.

RESOLUCION:

Por tanto, en mérito a lo sefialado en la parte considerativa y de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 160, 170 y 636 a 640 del Codigo de
Procedimiento Civil, 222 y 223 inciso 3° del Cddigo Organico de Tribunales,
“principio dispositivo”, se resuelve acoger la demanda de asignacion de los
nombres de dominio “CERVEZAFRITZ.CL” y “CERVEZASFRITZ.CL” :
presentada por la segunda solicitante Restaurantes Fritz Ltda. a fojas 30 y
siguientes de autos, y se desestima la solicitud de asignacion de la primera

solicitante Sociedad Comercial Lliu-Lliu Ltda., sin condena en costas.

En materia de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a

fojas 2 de autos.

Notifiguese a las partes mediante correo electronico y a la Secretaria de NIC
Chile, de igual forma.

Archivese el expediente arbitral.

Conforme lo dispuesto en el articulo 640 del Cédigo de Procedimiento Civil,

firman como testigos a dofia Alejandra Loyola Ojeda y don Andrés Torres Rios,

quienes autorizan la sentencia.
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Oscar Andrés Torres Zagal Alejandra Loyola Ojeda

Juez Arbitro Arbitrador

Andrés Torres Rios
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