JUICIO ARBITRAL
“TOMAS GARCIA KOHLER
con

MITZY CATHERINE CERONI NUNEZ Y OTRO”

Santiago, 17 de marzo de 2014

MATERIA: Asignacion de nombre de dominio “cuatroceros.cl”.

Antecedentes:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Se envidé por NIC CHILE la carpeta Oficio OF14004 denominada “Solicita
arbitraje dominio cuatroceros.cl”, con la correspondiente designacién de Arbitro
para resolver el conflicto originado por las solicitudes de inscripcién de nombre
de dominio “cuatroceros.cl” presentadas por: 1) Mitzy Catherine Ceroni Nufez
y otro y 2) Tomas Garcia Kohler.

Se notific6 a las partes y a NIC CHILE, via carta certificada y correo
electrénico, la declaracion jurada de aceptacién del cargo y citacién a las
partes a una audiencia de conciliacion.

El dia 12 de Abril de 2011 se verifico el comparendo de consignacion y
conciliacién, sin la asistencia de dofia Mitzy Catherine Ceroni Nufez y otro; y
con la asistencia de dofia Maria Josefina Mora Arias, en representacion de don
Tomas Garcia Kohler, apoderada con poder suficiente. La conciliacién no se
produjo y se fijaron las normas de procedimiento.

Con fecha 11 de Mayo de 2011, dofia Mitzy Catherine Ceroni Nufez y otro
presentoé su demanda dentro de plazo.

Con fecha 11 de Mayo de 2011, don Tomas Garcia Kohler presentd su
demanda dentro de plazo.

Con fecha 5 de junio de 2013 se confiri6 traslado de las respectivas demandas
a cada contraparte.

Con fecha 1 de julio de 2013, don Tomas Garcia Kohler evacud el traslado
respectivo dentro de plazo.



Peticiones y Fundamentos de las partes:

1. Comparece en su escrito de demanda dofa Virgina Gajardo Bravo, en
representacion de dofia Mitzy Catherine Ceroni Nufiez y otro, y expone como
fundamento de su demanda:

a) el “mejor derecho” que le asistiria por haber presentado la solicitud para inscribir
el nombre “cuatroceros.cl” en primer lugar y por no tener registrado dicho nombre
la contraria en otros TLDs;

b) el hecho que cuatroceros.cl constituye un sistema de ventas de servicios de
banqueteria y productos gastronomicos, lo cual no se relaciona con la venta de
harina de trigo;

c) la buena fe con la cual se solicitdé el nombre, con la intencion de desarrollar un
sitio web que en nada crearia confusién con la contraparte;

d) el hecho que la contraria solicité el nombre de dominio diez dias luego de que lo
solicité dofa Mitzy Catherine Ceroni Nufez y otro;

e) la naturaleza especial de los nombres de dominio, que presentan un caracter
técnico y distintivo a la vez.

Acompaia documentacion que, a su juicio, avala lo expresado en la demanda,
entre las que se destaca una impresion de la pagina web www.cuatroceros.cl,
impresiones de busqueda en Google para la expresion “cuatro ceros” y cinco
impresiones de paginas de internet que hacen referencia a la harina cuatro ceros.

Solicita en definitiva que se le asigne el nombre de dominio “cuatroceros.cl”.

2. Comparece en su escrito de demanda dofia Maria Luisa Valdés Steeves, en
representacion de don Tomas Garcia Kohler, segun personeria acreditada en
autos. Fundamenta su demanda en el hecho que su representado es uno de los
mas reconocidos e importantes empresarios molineros en Chile. Ademas, dicho
reconocimiento ha sido alcanzado, en gran medida, gracias a sus multiples
inversiones en el rubro, a partir del afio 1955. CUATRO CEROS forma parte de la
linea de productos de harina y don Tomas Garcia Kohler es titular del registro de
la marca CUATRO CEROS, No. 812.814.

En caso de otorgarse el dominio cuatroceros.cl a la contraparte, alega la
demandante que se causaria confusion a los usuarios de Internet, que al ingresar
al sitio cuatroceros.cl no encontrarian informacion relativa a sus productos.

Argumenta que dada la estrecha relacion entre los nombres de dominio y las
marcas comerciales, la resolucion de conflictos debe atender a la titularidad de los


http://www.cuatroceros.cl/

registros marcarios, criterio reconocido en la Uniform Domain Name Dispute
Resolution Policy desarrollada por ICANN, y que ha sido recogida en el
Reglamento de NIC CHILE.

También senala la demandante que conceder el dominio cuatroceros.cl a favor de
la contraparte produciria dilucion de su marca, y al efecto acompana
jurisprudencia nacional sobre el tema, la que es considerada por el arbitro.

Por ultimo, alega un mejor derecho para tener el dominio cuatroceros.cl, basado
en la notoriedad, fama y prestigio que se ha conferido a dicho signo.

Acompafia documentacién que, a su juicio, avala lo expresado en la demanda
arbitral, que consiste en impresiones de diversos sitios de internet que dan cuenta
de la historia y trayectoria de don Tomas Garcia Kohler en el rubro molinero y su
reconocimiento en el mercado.

Solicita, en definitiva, que se le asigne el nombre de dominio “cuatroceros.cl”, con
expresa condenacion en costas de la contraria.

Normas y Criterios relevantes para el fallo:

El fallo arbitral estara regulado por la Reglamentacion para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio .CL de NIC CHILE, la prudencia y la equidad del
arbitro.

Vistos y considerando:

PRIMERO: La cuestion controvertida puede resumirse en el hecho de existir un
solicitante (doha Mitzy Catherine Ceroni Nufiez y otro), que solicitdé primero el
nombre de dominio “cuatroceros.cl”’, y un segundo solicitante (don Tomas Garcia
Kohler) que solicité el mismo nombre con posterioridad, pero que alega tener un
mejor derecho sobre el nombre por contar con registros marcarios previos sobre la
expresion “cuatro ceros” o similar, haber hecho uso comercial de dicha marca y
haberla promocionado extensamente por Internet.

SEGUNDO: Este arbitro concuerda con la regla general de que el primer
solicitante de un nombre de dominio tiene un mejor derecho a adjudicarselo, salvo
que el segundo solicitante demuestre un aun mejor derecho para quedarse con el
nombre de dominio pedido.




TERCERO: En el caso de autos, en que un solicitante (el segundo) alega
derechos marcarios, para que efectivamente se produzca la infraccion a sus
derechos, y por lo tanto, se pueda romper el principio de “first come, first served”,
el nombre de dominio en cuestion debe infringir en forma inequivoca la marca
comercial respecto de su ambito de proteccion, lo que por los antecedentes
allegados al expediente, no se aprecia en este caso. La expresion “cuatroceros” es
indicativa de calidad de la harina en el rubro molinero, por lo que se trata de una
expresion de uso comun. Sostener lo contrario implicaria otorgar a un nombre de
dominio derechos mas extensos que aquellos otorgados por los registros
marcarios. Mas en el caso particular, en que don Tomas Garcia Kohler es titular
del registro de la marca CUATRO CEROS, No. 812.814, en la clase 30, para
“harinas de trigo” solamente, justo aquel rubro en que la expresion es descriptiva
del tipo de harina.

CUARTO: De la prueba rendida en autos, este Arbitro se ha formado la conviccion
de que la expresion ‘“cuatro ceros” es una expresion descriptiva, que si se
relaciona con la calidad de los tipos de harina existentes en el mercado y, por
tanto, con la gastronomia en general.

Los términos o expresiones descriptivas 0 genéricas deben estar disponibles para
todas las personas que deseen emplearlas para describir el producto o servicio a
que se refieran.

En ese sentido, este arbitro estima prudente tener en cuenta la sentencia niumero
50/2007 del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, dictada en los autos
Rol 93-2006, caratulados “Hemisferio Izquierdo Consultores con José Soler
Lertora”, por medio de la cual se conden6 al demandado, ordenandole abstenerse
de ejecutar conductas tendientes a impedir que sus competidores pudieran utilizar
la expresidn genérica Executive Search para identificar los servicios de seleccion y
contratacion de ejecutivos. Lo anterior aun cuando el demandado contaba con una
marca registrada para la expresion EXECUTIVE SEARCH.

La existencia de expresiones descriptivas o genéricas tales como: a) Executive
Search, para distinguir servicios de busqueda y seleccién de ejecutivos, b) Decaf,
para distinguir café descafeinado, o ¢) Cuatro Ceros, para distinguir harinas de
trigo, no tienen la aptitud de alterar la regla first come, first served, aunque se
encuentren registradas como marcas comerciales.

QUINTO: A juicio de este arbitro y a la luz de los antecedentes aportados por las
partes, no se puede afirmar en este caso que alguna de ellas haya presentado su
solicitud o haya usado el nombre CUATRO CEROS de mala fe.



SEXTO: Ambos solicitantes muestran intereses legitimos sobre la denominacion
que pretenden usar como localizador en internet. Ante esta situacion, la
reglamentacion vigente, la doctrina y jurisprudencia nacional y comparada
resuelven esta disyuntiva aplicando el principio ‘“first come, first served”
consagrando un mejor derecho al primer solicitante de un nombre de dominio. De
acuerdo a los antecedentes allegados al proceso y a la valoracién de este arbitro,
el segundo solicitante no ha demostrado un aun mejor derecho que el primer
solicitante para quedarse con el nombre de dominio pedido.

Decisiones del arbitro:

Habiendo considerado las pretensiones y prueba presentada por las partes, en
mérito de todo lo expuesto y lo dispuesto en el Reglamento de Arbitraje de NIC
CHILE, se resuelve:

I.  Que se asigna el dominio “cuatroceros.cl” a dofia Mitzy Catherine Ceroni
Nufiez y otro.

II.  Que se rechaza la oposicion deducida por don Tomas Garcia Kohler.

[ll.  Que cada parte pagara sus costas.

Notifiquese por correo electréonico y carta certificada, devuélvanse los
antecedentes a NIC CHILE y registrese.

Sentencia pronunciada por el arbitro don Luis Felipe Claro Swinburn.

Arbitro

Ministro de fe
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