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SENTENCIA
espechile.cl
Rol N° 060-2011

Santiago, veintiuno de septiembre de dos mil once.

VISTOS:

Que con fecha, veintitrés de febrero de dos mil once, los sefiores Importadora y Exportadora
Esperanza Chile Limitada, siendo su contacto administrativo don Cristian Gomez, ambos
domiciliados en Rodriguez nimero noventa y nueve, departamento dos mil trescientos cuatro,
Valparaiso, Valparaiso, solicitaron ante NIC Chile la inscripcion del nombre de dominio
“espechile.cl”; que con fecha dos de marzo de dos mil once, los sefiores 3M Company,
representados por Cooper & Cia. Ltda., siendo sus contacto administrativo don Rodrigo
Cooper Cortés, ambos domiciliados en Alcantara nimero doscientos, oficina cuatrocientos
dos, Las Condes, Santiago, solicitaron, a su vez, ante NIC Chile la inscripcién del nombre de
dominio “espechile.cl”, dando lugar a este proceso de acuerdo a lo establecido en el
“Procedimiento de Mediacion y Arbitraje”, contenido en el anexo 1, de la “Reglamentacién
para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”.

Que mediante oficio de NIC Chile numero catorce mil trescientos sesenta y cinco, de fecha
trece de junio de dos mil once, se designé a la suscrita como arbitro para la resolucién del
conflicto sobre asignacion del referido nombre de dominio.

Que una vez aceptado el cargo de arbitro y jurado desempefiarlo en conformidad a la ley, se
citd a las partes a una audiencia de conciliacion y/o de fijacion del procedimiento. Segun
consta en autos, la resolucion antes indicada fue notificada a NIC Chile via e-mail y a las
partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar su respectiva solicitud, el cual se
entiende valido para todos los efectos legales, segun lo establece el articulo 11 de la
Reglamentacion pertinente.

Que a la audiencia de conciliacion y/o de fijacién del procedimiento sefialada, concurrieron
ambas solicitantes, sin que se produjera conciliacion.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N° 8, inciso cuarto del Anexo 1, sobre
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje de la Reglamentacion para el Funcionamiento del
Registro de Nombres de Dominio CL, se procedi6 a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el
monto de los honorarios arbitrales.

Que en dicho procedimiento se establecié6 un plazo para que las partes presentaran sus
argumentaciones y pretensiones, para traslados y un periodo de prueba.

Que en el periodo establecido para la presentacion de argumentaciones y pretensiones ambos
solicitantes hicieron uso de dicho plazo, acompafiando en este mismo periodo la prueba en
que fundaban dichas pretensiones.

Que habiéndose conferido traslado a uno y otros, los sefiores Importadora y Exportadora
Esperanza Chile Limitada hacen uso de él acompafiando documentos en que fundaban su
argumentacion.

Se recibié la causa a prueba y se fij6 como hecho sustancial, pertinente y controvertido:
Existencia y hechos que constituyen el derecho alegado y se notificé a las partes de la
resolucion que recibio la causa a prueba, segun consta en autos.

Que en el periodo establecido para la prueba los sefiores 3 M Company, hlcleron uso de dicho
plazo, acompafiando material probatorio.
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Se cito a las partes a oir sentencia, con fecha diecisiete de agosto de dos mil once.

Que existe constancia en autos que los sefiores 3M Company, pagaron la totalidad de los
honorarios arbitrales.

Que en cuanto a las argumentaciones y pretensiones de las partes, los sefiores Importadora y
Exportadora Esperanza Chile Limitada argumentan que con fecha veintitrés de febrero de dos
mil once, solicitaron el dominio “espechile.cl” y pagaron el arancel correspondiente, siendo
los primeros solicitantes. Indican que solicitaron el dominio porque son conocidos por sus
clientes como “espechile”, como abreviacion de Esperanza Chile. Sefialan que ocupan
“espechile” en la mayoria de los documentos (commercial invoice, packing list, pro forma
invoice, etiquetas, tarjetas de presentacion, brochure, cotizaciones, etc) y en la website de la
empresa (www.espechile.cl). Sostienen que el rubro de Esperanza Chile Limitada es la
comercializacion y exportacion de productos del mar y agricolas (frutas y verduras). Agregan
que su mercado es a nivel internacional principalmente Asia: China, Corea del Sur, Taiwan,
Japon, Tailandia, Filipinas, etc. donde los clientes son fébricas de reproceso o mayoristas, no
retail. Explican que la palabra “espechile”, los identifica como empresa, siendo conocidos por
sus clientes bajo esta palabra y que ésta no representa un producto en particular, habiendo
utilizado la palabra “espechile” (en su conjunto, no como “espe”) desde los inicios de la
empresa. Sefialan ademas que en el aflo dos mil ocho hicieron entrega de un brochure de su
empresa a “Prochile” (institucion del gobierno), que promueve la imagen pais y las
exportaciones chilenas, con motivo de una misién comercial a Taiwan y HongKong, en la
cual, participaron. Afiaden que en este brochure se ve claramente como palabra identificatoria
de Esperanza Chile Limitada, a “espechile” con el correspondiente logo. Destacan que tienen
el registro www.espechile.com y que presentaron solicitud de registro de marca “espechile”
ante el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual. Hacen presente que la solicitud de marca
“espechile”, es como una sola palabra, ni “espe” ni “chile” por separado, sino como un todo.
Expresan que los sefiores 3M Company solicitaron el dominio “espechile.cl” con
posterioridad. Afiaden que en esta solicitud los sefiores 3M Company indican que son titulares
de la marca “espe” y que el dominio que representa su linea de productos de la marca “espe”
es www.3mespe.cl. Destacan que la marca registrada de 3M Company corresponde a “espe”, y
no “espechile”, estando la marca “espe” registrada en la clase 10 (productos dentales) y los
productos de los sefiores Importadora y Exportadora Esperanza Chile Limitada pertenecen a la
clase 29, no existiendo relacion entre las actividades comerciales de ambas empresas, no
pudiendo existir confusion por parte del consumidor respecto de los productos de ambas
empresas porque son productos distintos y porque los mercados y clientes objetivos son
distintos. Agregan que la marca “espe” es solo la palabra sin un logo o etiqueta registrada y
que todos los dominios registrados por los sefiores 3M Company corresponden a las marcas
registradas de productos 3M y no tienen ningun dominio de producto con agregacién “chile”.
Destacan que la palabra “chile” no constituye descripcién ni identificacion de los productos ni
de la empresa 3M Company. Afiaden que la palabra “espechile” no describe ni representa a la
empresa 3M Company ni a sus productos sino que solo la palabra “chile” identifica a la
empresa en 3M Chile S.A., pero en su conjunto. Afirman que la palabra “espe” representa la
linea de productos dentales de 3M, no la palabra “espechile”. Sefialan que como 3M Chile
identifica a la empresa, para los sefiores Importadora y Exportadora Esperanza Chile Limitada
“espechile” los identifica como empresa, por lo que “espechile” equivaldria a 3M Chile, en
cuanto, a identificacion de empresa, y no a un producto o linea de productos. Y agregan que
en realidad, la empresa es conocida popularmente como 3M y no como 3M Chile. Indican que
a diferencia de la mayoria de las marcas de los productos 3M, como “command”, “nexcare”,
“post-it”, “scothbrite”, “scotch”, “thinsulte”, la marca “espe” no es conocida popularmente.
Explican que los productos “espe” no son de consumo masivo (como las mencionadas
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anteriormente), y tienen un nicho especifico (odontélogos), por lo que estos productos serian
identificados por la marca 3M, mas que por su propia marca “espe”. Reiteran que por lo
anterior, no hay conflicto entres su empresa y los productos “espe” de 3M al haber solicitado
el dominio “espechile”. Hacen presente que respecto del registro de marca “espe” por parte de
los sefiores 3M Company, en ¢l afio dos mil seis Laboratorios Silesia S.A., presentd oposicion
a la solicitud de marca “ESPE” de 3M, porque la marca “espe” de 3M presentaba semejanza
grafica y fonética con la marca “spel” de Silesia S.A., generando en el consumidor confusion o
error respecto de la procedencia de los productos. Agregan que en una primera instancia fue
acogida esta oposicion y fue rechazada la solicitud de marca “espe” por parte de 3M.
Posteriormente los sefiores 3M Company apelaron y se revoco la sentencia de rechazo de la
solicitud de marca “espe” de 3M. Afaden que el motivo de la apelacidon de 3M fue que eran
productos de distintas clases. La marca “spel” de Silesia S.A., estaba registrada en la clase 5 y
la marca “espe” de 3M se solicito en la clase 10, por lo que se revocoé la sentencia de rechazo y
se otorgd la marca “espe” a 3M. Sefialan que por lo anterior la solicitud de marca “espechile”
de los sefiores Importadora y Exportadora Esperanza Chile Limitada en la clase 29 no tendra
conflicto con la marca “espe” de 3M registrada en la clase 10. Hacen presente que con fecha
veintinueve de abril de dos mil once, se realiz6 Audiencia de Mediacion donde los sefiores
3M Company indicaron que el Gnico interés que tenian para solicitar el dominio “espechile.cl”
era para proteger sus productos de la marca “espe”. Indican que en esa misma fecha los
sefiores Importadora y Exportadora Esperanza Chile Limitada solicitaron el dominio “espe.cl”
y “espe-chile.cl” los que fueron ofrecidos a los sefiores 3M Company en la mediacion, sin
ningun interés de recibir compensacién economica por parte de los sefiores Importadora y
Exportadora Esperanza Chile Limitada, a lo que no hubo respuesta por parte de 3M. Sefialan
que se le indicoé a los sefiores 3M Company que solamente les interesaba a los sefiores
Importadora y Exportadora Esperanza chile Limitada “espechile” porque eran conocidos por
este nombre o palabra, por sus clientes extranjeros, destacando que los rubros eran totalmente
distintos, por ende los clientes y el mercado objetivo. Expresan, ademas, que se le indicé a los
sefiores 3M que los sefiores Importadora y Exportadora Esperanza Chile Limitada tenian el
registro del dominio “espechile.com”. Destacan que durante el plazo que tenian los sefiores
3M Company para solicitar el dominio “espe.cl” y “espe-chile.cl” no se presentaron como
segundos solicitantes a estos dominios, siendo que el dominio que mas representa su marca
“espe” es “espe.cl”, como ocurre con diversas marcas de 3M. Concluyen indicando que
posteriormente a la audiencia de mediacidn y hasta la fecha los sefiores 3M Company no han
manifestado interés por el dominio “espe.cl” ni “espe-chile.cl”.

Mencionan sus derechos marcarios como sigue: solicitud de registro de marca “espechile”,
mixta, clase 29. Y su titularidad respecto del nombre de dominio “www.espechile.com”.
Como fundamento de su argumentacion acompafian: Impresion de ocho paginas de documento
Brochure titulado “Import & Export Esperanza Chile Ltda.” en que destaca signo de
“espechile” y contiene diversas imagenes de productos del mar, sin fecha; Impresion de dos
paginas de documento denominado “Technical Card of Products” en que aparece el signo
“espechile” y destacan tres imagenes de productos del mar; Copia simple de Carta de la
Direccion General de Relaciones Econdmicas Internacionales Prochile del Gobierno de Chile
dirigida a los sefiores del Departamento de Visas del Consulado de Taiwan en Chile firmado
por dofia Margarita Minchel M., Jefe del Departamento de Alimentos Procesados de la
Direccion de Promocion de Exportaciones Prochile, de fecha tres de noviembre de dos mil
ocho; Copia simple de Audiencia de Mediacion de NIC Chile con timbre del Departamento de
Ciencias de la Computacién, NIC Chile, de la Facultad de Ciencias Fisicas y Matematicas de
la Universidad de Chile, de fecha veintinueve de abril de dos mil once; Impresiéon de
documento denominado www.3MESPE.cl en que aparecen imagenes de productos con el
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signo 3M ESPE, sin fecha; Impresion de documento denominado www.comand.cl en que
aparecen imagenes con el signo 3M, sin fecha; Impresién de documento obtenida denominado
www.nexcare.cl en que aparecen imagenes de productos con el signo 3M, sin fecha;
Impresion de documento denominado www.scotchbrite.cl en que aparecen iméagenes con el
signo 3M, sin fecha; Impresioén obtenida de la pagina Web www.mail.google.com e-mail de
mailing@nameaction.com aesperanzachileltda@gmail.com, aviso de registro de dominio
espechile.com, impreso con fecha veintiocho de abril de dos mil once; Copia de Factura
electrénica N° 42449, emitida por los sefiores Nameaction Domain Latin America a nombre de
los sefiores Esperanza Chile Ltda.. de fecha tres de marzo de dos mil once; Impresion obtenida
de la pagina Web www.nameaction.com resultado de la busqueda del dominio
“espechile.com” en que aparece boleta pagada N° 42449, impreso con fecha tres de marzo de
dos mil once; Impresiéon de Comercial Invoice N° ESPECI-110404-B emitida por los sefiores
Esperanza Chile Ltda.. a los sefiores Ourhome Ltd., de fecha cuatro de abril de dos mil once;
Impresion de pagina denominada Packing List, de Esperanza Chile Ltda., en que aparece
signo de “espechile”, de fecha treinta y uno de mayo de dos mil once; Pagina que contiene set
de seis tarjetas de presentacién de Esperanza Chile Ltda., en las que aparece el signo
“espechile”, de don Cristidn Goémez, Comercial Manager, dofia Paola Bustos, Operation
Manager y don Alvaro Park, director.

Que por su parte, los sefiores 3M Company sefialan en primer término que los sefiores
Importadora y Exportadora Esperanza Chile Limitada no concurrieron al la audiencia de
mediacion ante NIC Chile, que por su parte son una reconocida empresa multinacional
norteamericana fundada en el afio mil novecientos dos y que posee una amplitud inmensa
respecto a los productos y servicios que brinda, destacandose los articulos de oficina, imagen-
grafica, industria electronica, servicios publicos y comunicaciones, salud y medicina,
industria, mineria, seguridad personal, seguridad vial y transporte. Indican que su importancia
se manifiesta en su presencia en mas de sesenta paises a través de filiales o representantes,
contando con mas de sesenta y siete mil empleados y la comercializacion de sus productos en
mas de doscientos paises del mundo. Agregan que han logrado destacarse en el mercado a
través de diversas marcas comerciales que son de fama mundial, como es el caso de “espe”,
“scotch”, “nexcare”, “post-it”, “thinsulate”, entre otros. Sefialan que desarrollaron la marca
“espe” en relaciéon a productos de vanguardia en odontologia e implantologia, para lo cual
cuentan con modernos centros de investigacion dedicados a crear aparatos para servicios
dentales, implantes, maquinas, etc. Explican que ello ha sido posible al contar con un grupo
de especialistas dedicados a dicho rubro que han logrado abarcar distintas areas de la
odontologia tales como servicios restaurativos, ortodoncia, servicios preventivos, control de
infecciones y odontologia estética. Sefialan que se han preocupado por proteger y salvaguardar
cada uno de sus productos y sus nomenclaturas, como “espe”, ya que es a través de ella por la
cual son conocidos en el mercado y por el piblico consumidor especifico. Afiaden que han
registrado en nuestro pafs, entre otras importantes marcas, dicha denominacién. Aprecian que
el nombre de dominio en conflicto “espechile.cl” incluye integramente su prestigiada marca,
“espe”, la cual es mundialmente utilizada para identificar sus productos especificos. Sefialan
que “espe” es una expresion ficticia o de fantasia, que en el caso de los sefiores 3M Company
se relaciona con un diminutivo para la palabra “especialista” o “especialidad”, a lo que se le
adiciona la expresion “chile”, lo que perfectamente puede ser entendido por el publico como el
sitio Web donde se comercializan en Chile los productos “espe™ de los sefiores 3M Company,
lo cual no es efectivo. Indican que la particular combinacion de una de sus marcas, “espe”, y la
palabra “chile” claramente afecta los intereses de los sefiores 3M Company, de los
consumidores y de los usuarios de la red Internet. Sefialan que tienen el mejor derecho al
dominio en conflicto, pues son duefios y creadores de la marca “espe”, correspondiendo dicha
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expresion a su razon social y, en especial, recordando su presencia global y por ende la
existencia de numerosas filiales y representantes locales, por lo que la expresion “espechile”
los identifica plenamente. Afiaden que los sefiores Importadora y Exportadora Esperanza Chile
Limitada, con fecha veinticinco de abril de dos mil once, presentaron la solicitud N° 950.274
ante el INAPI, para registrar la marca “espechile”, para distinguir productos de la clase 29, la
que abandonaron, pues no contestaron dentro de plazo una observacion respecto de su
cobertura. Que por lo anteriormente expuesto queda de manifiesto que los sefiores
Importadora y Exportadora Esperanza Chile Limitada no poseen siquiera una marca propia
relacionada con el nombre de dominio de autos. Sefialan que ello se refuerza cuando al
ingresar la expresion “espechile” al famoso buscador de Internet, Google.com, los resultados
que arroja son relacionados directamente con los sefiores 3M Company. Expresan que en el
presente caso, al ingresar a la red y solicitar la pagina www.espechile.cl los usuarios de
Internet querran encontrar en ella, todo los relativo a los productos que los sefiores 3M
Company distinguen con la marca comercial “espe” debidamente registrada. Indican que al
ser completamente idéntico el dominio en conflicto con la marca previamente existente de la
cual son titulares los sefiores 3M Company, es probable que los consumidores incurran en
errores, ingresando a la pagina Web en cuestion, cuando en realidad pretendian informarse
respecto de los productos que con dicha marca comercial distingue 3M Company. Explican
que lo anterior se produciria dado que el nombre de dominio solicitado es casi idéntico a la
marca comercial de los sefiores 3M Company. Concluyen sefialando que la asignacién del
dominio “espechile.c” a los sefiores Importadora y Exportadora Esperanza Chile Limitada
constituiria una causal de error y confusion entre el publico consumidor, que contradice el
espiritu de los criterios determinados por ICANN y reconocidos por la Reglamentacion de
NIC Chile aplicables en esta materia. Sefialan que lo anterior, especialmente lo relativo al
registro previo de las marcas comerciales de los sefiores 3M Company, debe ser
necesariamente tomado en cuenta al resolver el presente conflicto pues, de acuerdo al derecho
comparado y a la jurisprudencia relativa a los nombres de dominio, se ha tomado siempre en
consideracion el vinculo entre nombres de dominio y marcas comerciales, puesto que
comparten la misma finalidad: tener el rol de identificadores de los diversos bienes y/o
servicios que se ofrecen a través de Internet. Estiman que al resolverse la titularidad de un
nombre de dominio, se debe tener en cuenta precisamente la titularidad de los registros
marcarios para el signo pedido como dominio o similares, como ocurre en el presente caso.
Mencionan sus derechos marcarios como sigue: Registro N° 824.477, “ESPE”, denominativa,
productos, clase 10; Registro N° 661.378, “ESPE”, denominativa, productos, clases 1y 5.

En el Derecho citan las normas contenidas en los Articulos 20, 21 y 22 del Reglamento de
NIC Chile; Articulos 6 bis y 10 bis de El Convenio de Paris, promulgado mediante el Decreto
N° 425 del Ministero de Relaciones Exteriores y publicado en el Diario Oficial de fecha treinta
de septiembre de mil novecientos noventa y uno; Politica Uniforme de Resolucién de
Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy
“UDRP”) desarrollada por la Corporacion de Nombres y Numeros Asignados a Internet
(Internet Corporation for Assigned Nagmes and Numbers “ICANN™), jurisprudencia y
doctrina nacional y extranjera.

Como fundamento de su argumentacion acompafian: Impresion obtenida de la pagina Web
del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N°
824.477, “ESPE”, denominativa, productos, clase 10, registrado con fecha dieciocho de agosto
de dos mil ocho; Impresién obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad
Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 661.378, “ESPE”, denominativa,
productos, clases 1 y 5, registrado con fecha veintisiete de marzo de dos mil tres; Impresion
obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl
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consulta sobre Registro N° 402.435, “ESPE”, denominativa, productos, clases 1 y 5, registrado
con fecha veintidos de febrero de mil novecientos noventa y tres; Impresion obtenida de la
pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre
Registro N°268.635, “ESPE”, denominativa, productos, clases 1 y 5, registrado con fecha
quince de octubre de mil novecientos ochenta y dos; Impresioén de ocho paginas de documento
“3M espe”, sin constar emisor, donde aparecen imagenes de productos odontoldgicos, sin
fecha; Impresion obtenida de la pagina Web www.google.com resultado de la busqueda de la
expresion “espechile”, de fecha abril de dos mil once; Impresion de cincuenta y tres paginas
de catidlogo de 3M ESPE Productos Dentales Versiéon 2011, titulado “Experiencia e
Investigacion al servicio de la Odontologia. Sus restauraciones en buenas manos”, que
contiene informacion e imagenes sobre diversos productos odontologicos, sin constar emisor y
sin fecha; Impresion de documento donde aparece el signo 3M ESPE, que contiene ofertas de
productos odontologicos, sin constar emisor y sin fecha; Impresion de tres paginas de
documento de 3M ESPE que contiene informacion e imagenes sobre Coronas, sin constar
emisor y sin fecha; Impresion de veinte paginas de Guia del usuario, en inglés, denominado
“A comprehensive guide to achieving the best results with Prefabricated Crowns”, que
contiene informacion e imagenes sobre Coronas, sin constar emisor y sin fecha; Impresion de
documento de veinticuatro paginas de documento titulado “You + 3M ESPE = A formula for
success”, que contiene informaciéon e imdgenes relacionadas con productos y actividad
odontolégica, sin constar emisor y sin fecha; Impresion obtenida de la pagina Web del
Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Solicitud N°
950.274, “ESPECHILE”, denominativa, producto, clase 29, presentada con fecha veinticinco
de abril de dos mil once.

Que evacuando el traslado conferido a los sefiores Importadora y Exportadora Esperanza Chile
Limitada, sefialan en relacién a las argumentaciones de su contraparte que los sefiores 3M
Company utilizaron argumentos falsos con la intencién de afectar su posicion en este arbitraje
ya que argumentaron que no asistieron a la audiencia de mediacion efectuada el dia
veintinueve de abril de dos mil once, siendo que efectivamente concurrieron a dicha audiencia,
como consta en acta que adjuntan. Destacan que Prochile los identifica en su website, seccion
directorio exportador y en la descripcion de su empresa se identifican con el dominio
“espechile.cl”. Sefialan que los sefiores 3M Company manifiestan que la marca es “espe”, no
“espechile” e indican que los registros de la marca “espe”, ninguno pertenece a la clase 29.
Sefialan ademds que los sefiores 3M Company manifiestan que se han preocupado por
proteger la marca “espe”, lo que no concuerda con que no hayan solicitado el dominio
“espe.cl”, dominio que representa en un cien por ciento a la marca “espe”, no asi el dominio
“espechile.cl” que representa en un cien por ciento a los sefiores Importadora y Exportadora
Esperanza Chile Limitada. Indican que los sefiores 3M Company mencionan que son
conocidos por la marca “espe” y no sefialan que son conocidos por “espechile”, como es el
caso de los sefiores Importadora y Exportadora Esperanza Chile Limitada. Sefialan ademas
que los sefiores 3M Company sostienen que la expresion “espe” corresponde a su razdn social,
lo cual no es efectivo, porque la razén social es de 3M Chile S.A., y “espe” corresponde a una
linea de productos solamente. Sefialan que los sefiores 3M Company argumentan que la
expresion “espechile” les identifica plenamente, lo que no es correcto, pero si en caso de los
sefiores Importadora y Exportadora Esperanza Chile Limitada. Agregan, ademas, que
efectivamente los seflores Importadora y Exportadora Esperanza Chile Limitada no
contestaron la observacion sobre la solicitud N° 250.274 de registro de marca “espechile” en la
clase 29, y dejaron vencer el plazo parta esta solicitud, pero posteriormente presentaron una
nueva solicitud con la observacion de la primera, corregida. Afiaden que esta nueva solicitud
fue presentada el dia trece de julio de dos mil once con N° 961.239 para registrar la marca




TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Arbitro

“espechile” y etiqueta en la clase veintinueve y que actualmente se encuentra vigente y en
instancia de tramitacion. Sefialan que consultando la base de datos de INAPI, no existe
registro de marca “espechile” en ninguna clase, siendo las unicas solicitudes de registro de
marca “espechile”, las presentadas por los sefiores Importadora y Exportadora Esperanza Chile
Limitada. Destacan que respecto de los argumentos de los resultados de busqueda en Google,
este ejemplo presentado por los sefiores 3M Company no tiene relacién con los argumentos
que indican, ya que los algoritmos de busqueda utilizados por Google, consideran en primer
lugar a los sitios promocionados. Agregan que en el caso de la blsqueda de la palabra
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“espechile”, Google arroja todos los resultados parecidos a esa palabra, ya sea “espe”, “espe
chile”, “espechile”, “chile espe”, etc., y pone en primer lugar a los sitios auspiciados, siendo
3M uno de ellos. Indican que si en Google se busca exactamente la palabra espechile, para
esto es necesario agregar comillas al inicio y final de la palabra “espechile” en la barra de
blsqueda del buscador. Agregan que los resultados son totalmente distintos, siendo casi un
cien por ciento resultados espechile relacionados con los sefiores Importadora y Exportadora
Esperanza Chile Limitada y en los pocos resultados no relacionados con esta empresa, no
aparece ninguno relacionado con los productos de la marca “espe” de 3M, ni con la empresa
3M. Agregan que al realizar la busqueda de la palabra “espechile” en otros buscadores como
Yahoo.com y Bing.com, aparecen solo resultados relacionados con los sefiores Importadora y
Exportadora Esperanza Chile Limitada y ningun resultado con los productos “espe” de 3M ni
con la empresa 3M. Sefialan que los sefiores 3M Company indican que el dominio en
conflicto es “completamente idéntico” con la marca “espe”, lo cual no es efectivo porque
“espechile” no es “completamente idéntico™ a “espe” y posteriormente que el dominio es “casi
idéntico” con la marca comercial. Sostienen que dificilmente los usuarios de Internet podran
confundirse con los sefiores Importadora y Exportadora Esperanza Chile Limitada y los
productos “espe” de “3M”, ya que segun los resultados de los buscadores, corresponden casi
en un cien por ciento a sitios que promocionan la empresa Importadora y Exportadora
Esperanza Chile Limitada. Seflalan no haber actuado de mala fe, y agregan como prueba de
ello se puede considerar a su favor el hecho de que hasta la fecha, las unicas solicitudes de
registro de marca “espechile” en INAPI son las presentadas por su empresa Importadora y
Exportadora Esperanza Chile Limitada.

Como prueba de sus aseveraciones acompafian los siguientes documentos: Copia simple de
Audiencia de Mediacion de NIC Chile, Departamento de Ciencias de la Computacion (DCC),
de la Facultad de Ciencias Fisicas y Matematicas de la Universidad de Chile, llevada a cabo el
dia veintinueve de abril de dos mil once, en la que consta comparecencia del primer
solicitante, con timbre de NIC Chile; Impresion de documento denominado Pro/Chile
Directorio Exportador, donde destaca informacion de la empresa Importadora y Exportadora
Esperanza Chile Ltda.. sin constar emisor y sin fecha; Impresion obtenida de la pagina Web
del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl resultado de la bisqueda de la
expresion “espechile”, sin fecha; Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional
de Propiedad Industrial www.inapi.cl solicitud N° 961.239, “ESPECHILE”, mixta,
producto, clase 29, presentada con fecha trece de julio de dos mil once; Impresion de
cincuenta y seis paginas obtenida de la pagina Web www.google.com resultado de la
busqueda de la expresion “espechile”, sin fecha; Impresién de tres paginas obtenidas de la
pagina Web www.yahoo.com resultado de la busqueda de la expresion “espechile”, sin
fecha; Impresion de documento resultado de la bisqueda de la expresion “espechile”, sin
fecha.

Que evacuando el traslado conferido los sefiores 3M Company sefialan que jamdas han
sefialado que son titulares de la marca “espechile” sino de la reconocida marca “espe”, que al
estar unida a la denominacién “chile” que es meramente indicativa de lugar, origen, etc., como
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aparece en ¢l nombre de dominio del conflicto, puede llevar a los usuarios de Internet a una
confusion al creer que se trata de la pagina Web donde se comercializan los productos “espe”
en “Chile”. Sefialan ademas que el hecho que su marca ampare productos dentales e
implantologia, mientras que los seflores Importadora y Exportadora Esperanza Chile Limitada
se dedique a la comercializacion de alimentos es, para estos autos, irrelevante. Expresan que
lo que se discute en la presente causa es quién tiene un mejor derecho sobre el dominio
basados esencialmente en la denominacién misma del dominio, y no en el objeto a que se
destina éste. Indican que la discusién que plantean los sefiores Importadora y Exportadora
Esperanza Chile Limitada es pertinente en caso de registro de marcas comerciales, pero no en
conflictos de nombres de dominio. Agregan que respecto de la afirmacion de los sefiores
Importadora y Exportadora Esperanza Chile Limitada de que la marca se encuentra vigente,
esta debe ser desestimada pues tal como lo afirma en su escrito, la solicitud de la marca
“espechile” fue presentada el dia trece de julio del afio en curso, el mismo dia que vencia el
plazo para presentar los argumentos sobre el dominio en conflicto, por lo que ain no ha sido
registrada a nombre de los seflores Importadora y Exportadora Espreranza Chile Limitada.
Sefialan que es claro que el derecho sobre una marca se convierte en un derecho adquirido
desde la fecha en que se concede el registro y el hecho que se solicite su registro no implica,
necesariamente, que culmine en su otorgamiento, ya que puede ser rechazada de oficio por el
INAPI o por existir oposicion por parte de un tercero. Concluyen asi, que el primer solicitante
no es titular de la marca “espechile” en ninguna de las clases. Sostienen que los sefiores
Importadora y Exportadora Esperanza Chile Limitada aluden a que la expresion “espechile” se
identifica con su razdn social a diferencia de los sefiores 3M Company. Expresan que si se
observa el documento N° 2 acompafiado por los sefiores Importadora y Exportadora Esperanza
Chile Limitada, la copia del directorio de la pagina Web de ProChile, se aprecia que la razon
social del primer solicitante es Importadora y Exportadora Esperanza Chile Ltda. y en ningun
caso aparece la expresion “espechile” en su denominacion, sino que podria corresponder a un
nombre de fantasia que ninguna institucion gubernamental ha reconocido y que sélo ellos han
pretendido dar legitimidad. Agregan que distinto seria el caso si el nombre de dominio
solicitado fuere ‘“esperanzachile.cl”. Reiteran que la marca “espe” de los sefiores 3m
Company es una denominacién reconocida mundialmente que se les asocia directamente, y
en caso de otorgarse el dominio a los sefiores Importadora y Exportadora Esperanza Chile
Limitada no so6lo estan en riesgo los legitimos derechos adquiridos por los sefiores 3M
Company sino también los derechos de los distribuidores oficiales de los productos “espe” en
“Chile”.

Que en el periodo probatorio los seflores 3M Company acompafiaron el siguiente material
probatorio: Ejemplar de la edicion especial de la revista “INFODENT”, de 3M ESPE,
correspondiente al periodo abril-junio del afio dos mil diez, donde se analiza la utilizacién de
los productos ESPE en CHILE y en que se puede apreciar también el uso del simbolo ESPE;
Ejemplar de la revista “INFODENT”, de 3M ESPE, correspondiente al periodo julio-
septiembre del afio dos mil once; Folleto del producto “Protemp 4” de 3M ESPE; Folleto del
producto “Filtek Z350 XT” de 3M ESPE; Folleto del producto “RelyX U100” de 3M ESPE;
Folleto del producto “MDI mini implantes dentales” de 3M ESPE; Impresion de la pagina
Web de NIC Chile www.nic.cl, donde consta que los sefiores 3M Company son titulares del
nombre de dominio 3MESPE.CL; Caja de empaque del producto “Protemp 4” de 3M ESPE;
Caja de empaque de un expendedor de 3M ESPE; Lapiz corporativo de 3M Company donde
aparece el signo ESPE; Libreta de anotaciones corporativa de 3M Company donde aparece el
signo ESPE.
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CONSIDERANDO:

1.- Que consta en autos que los sefiores IMPORTADORA Y EXPORTADORA
ESPERANZA CHILE LIMITADA tienen la calidad de primer solicitante puesto que pidieron
el dominio en cuestién en estos autos, en forma previa a los sefiores 3M COMPANY;

2.- Que de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 14, Inciso 1°, de la Reglamentacion para
el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, las normas pertinentes para la
resolucion de un conflicto de esta naturaleza son, las normas sobre abuso de publicidad, los
principios de competencia leal y la ética mercantil, como los derechos validamente adquiridos
respecto de terceros;

3.- Que igualmente el Anexo 1 de la Reglamentacion antes mencionada, que fija el
Procedimiento de Mediacién y Arbitraje, en su articulo siete, establece el caricter de
“arbitrador”, de los arbitros competentes para la resolucion de conflictos de esta naturaleza, lo
que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislaciéon procesal civil, que el arbitro
deberd resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dictaren;

4.- Que, ademas, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio
resumido en la expresion inglesa “first come first served”, en virtud del cual la solicitud previa
en el tiempo prevalece sobre la solicitud posterior, excepto mala fe del solicitante previo;

5.~ Que este principio, en opinion de este Tribunal, esta consagrado, implicitamente, en el
articulo 8, inciso 4, del ANEXO 1. sobre Procedimiento de Mediacién y Arbitraje que
establece: “Para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia, el
arbitro emitira una resolucién que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer
solicitante, o que se mantenga su actual asignacidn, en caso de solicitud de revocaciéon”;

6.- Que en opinién de este sentenciador este principio no es exclusivo del sistema de
nombres del dominio sino que esta consagrado también en nuestro ordenamiento juridico, en
otras materias, tal es el caso, a titulo de ejemplo, el articulo 20 letra h) de la ley 19.039, Ley de
Propiedad Industrial, que establece: ** No podran registrarse como marcas: h) aquellas iguales
o que grafica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya
registradas o vdlidamente solicitadas con anterioridad...”, donde consta que el legislador le da
preferencia a una solicitud previa en el tiempo, en relacion con una solicitud posterior;

7.- Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, este principio tiene
excepciones que estan consagradas en el mismo articulo ya mencionado y que estin
constituidas, en general, por casos en que el solicitante posterior acredita un derecho o uso
previo al de la solicitud prioritaria;

8.- Que este Tribunal, estima que este principio tiene aplicacion en la especie, siempre que
no sea posible resolver el conflicto en base a las normas ya citadas y siempre y cuando el
solicitante posterior en el tiempo no acredite algin derecho, interés, uso o relacion con el
dominio en cuestion, que de acuerdo a las normas de prudencia de este sentenciador amerite
dejar sin efecto el mencionado principio;

9.- Que, en consecuencia, en opinion de este sentenciador una vez presentadas las
solicitudes respectivas por las partes, y para la aplicacion de las normas mencionadas para la
resolucion del conflicto, éstas se encuentran en igualdad de condiciones y, el mencionado
principio debe ser aplicado en forma residual, esto es, en caso que ninguna de las normas
citadas pueda ser aplicada;

10.-  Que respecto a las normas relativas al abuso de publicidad las que habiendo sido
derogadas, esta referencia debe ser entendida como hecha a la ley que le sucede la N° 19.733,

;*‘ 9 .

3 .
N 2,
o
",
»
£y



TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Arbitro

sobre “Libertades de Opinion e Informacion y Ejercicio del Periodismo”-, los principios de
competencia leal y ética mercantil, este Tribunal deduce que no existe infraccion por ninguna
de las partes en conflicto, puesto que no se ha acreditado en autos un hecho material que
constituya dicha infraccion;

11.-  Que para determinar si existe infraccion a derechos validamente adquiridos, atendida la
naturaleza de la materia en conflicto, se hace necesario determinar, a su vez, el interés de las
partes respecto del dominio en cuestion;

12.-  Que respecto del interés de la primera solicitante, consta de los antecedentes que rolan
en el proceso que es una sociedad de responsabilidad limitada cuya razén social es
IMPORTADORA Y EXPORTADORA ESPERANZA CHILE LIMITADA, que desarrolla
sus actividades en la comercializacion de productos del mar, actividad en la que ha obtenido el
apoyo estatal, a través de la Direccion General de Relaciones Econémicas Internacionales
PROCHILE, en el afio 2008; que tiene asignado con fecha tres de marzo del afio 2011, el
dominio espechile.com, actualmente en uso y vigente hasta el tres de marzo del afio 2013; que
tiene solicitada en Chile la marca “espechile”, con fecha 13 de julio del afio 2011, para
distinguir productos de la clase 29, del Clasificador Internacional de Productos y Servicios
para el Registro de Marcas, la que también habia sido solicitada con fecha 25 de abril del afio
2011, solicitud que fue declarada como “vencida™ por defectos de forma, y que usa
actualmente esa expresion en el mercado en conjunto con un logo distintivo ;

13.-  Que respecto del interés del segundo solicitante, consta de los antecedentes que rolan
en ¢l proceso, no objetados, que es titular de en Chile de dos registros de la marca ESPE, para
distinguir productos de las clases 1, 5 y 10 del Clasificador Internacional de Productos y
Servicios para el Registro de Marcas, cuyo registro mds antiguo data del afio 1982, que usa
ampliamente esta marca en el mercado en conjunto con el signo 3M, para productos de
odontologia e implantologia por lo que se deduce que el conjunto 3M ESPE, es ampliamente
conocido en el mercado en el area de la odontologia, en general;

14.-  Que, en consecuencia, dada la naturaleza del sistema de nombres del dominio y no
habiendo ninguno de los solicitantes acreditado alguna relacién con la expresion idéntica
ESPECHILE, previo a su solicitud, se concluye que no existe infraccion a derechos
validamente adquiridos;

15.-  Que no existiendo infraccion a las normas citadas antes mencionadas corresponde
resolver si procede la aplicacion del principio residual “First come First Served”, en base a los
antecedentes del proceso y conforme con las normas de prudencia y equidad de este
sentenciador;

16.-  Que respecto a la mala fe, en el caso sub lite, se presume la buena fe de las partes en
base a los principios generales de nuestro ordenamiento juridico y toda vez que no se ha
acreditado hecho material alguno que configure la mala fe;

17.- Que, en consecuencia, cabe a continuacion dilucidar si alguna de las partes en este
conflicto posee un interés, derecho, relaciéon al nombre de dominio en cuestion que
prevalezca sobre el otro;

18.-  Que respecto de los derechos de las partes, consta de lo expresado en los numerandos
precedentes que ninguna de las partes ha acreditado una relacién o derecho con el dominio en
cuestion en autos, previo a su solicitud,;

19.-  Que respecto de la naturaleza de las expresiones que constituyen el dominio en
conflicto, es un hecho cierto, que no necesita prueba que esta constituido por dos elementos
denominativos, uno el segmento ESPE, que puede ser extraido tanto de la primera parte de la
expresion “esperanza”, que forma parte de su razon social, como pretende el primer
solicitante, como de la expresion * especialidad”, a que alude el segundo solicitante, como
también arbitrariamente puede ser extraido de cualquier otra expresion que empiece con las
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mismas silabas; que ademés. consta del vocablo “chile”, expresiéon preexistente y que en
consecuencia, no es creacion intelectual ni de uso exclusivo de ninguna de las partes en
conflicto en autos;

20.-  Que atendida la naturaleza de la materia en conflicto el nombre del dominio, como
signo identificador, tienen una limitacién en el sentido que, un mismo nombre, sélo puede ser
asignado a un usuario;

21.-  Que la limitacion antes descrita ha llevado a los usuarios del sistema de nombres del
dominio, a optar por establecer diferencias, basados en la agregacién o sustitucién a una
expresion o vocablo, de una letra, palabra u otros elementos alfanuméricos;

22.-  Que, ademas, si bien el segundo solicitante es titular de la marca ESPE, esta
exclusividad estd limitado a esta expresion y sélo para el rubro en el que se encuentra
protegida;

23.-  Que esta plenamente acreditado en autos que ambas partes desarrollan actividades en
areas diferentes y no relacionadas;

24.-  Que, en consecuencia, esta Arbitro ha llegado a la conviccion que no existe por parte
del segundo solicitante un derecho o interés sobre el nombre de dominio en disputa, que
prevalezca sobre el interés del primer solicitante, ya que lo expuesto y la prueba rendida por el
mismo no lo logran acreditar;

25.- Que lo anterior no impide la presencia comercial del segundo solicitante en la red,
puesto que es titular de otro dominio asignado y vigente en NIC Chile;

Que POR ESTAS CONSIDERACIONES vy visto en lo dispuesto en el Reglamento para el
Funcionamiento de Registro de Nombre del Dominio CL, anexo 1, Procedimiento de
mediacion y arbitraje, articulo 8, inciso 4, SE RESUELVE:

l.- Asignese el nombre del dominio “ESPECHILE.CL”, al primer solicitante sefiores
IMPORTADORA Y EXPORTADORA ESPERANZA CHILE LIMITADA

2.- Eliminese la solicitud de los sefiores 3M COMPANY

3.~ Que existiendo motivo plausible para litigar, cada parte pagara sus costas.

Notifiquese por carta certificada la presente resolucion a las partes y a la Secretaria de NIC
Chile, firmese la presente resolucion por el Arbitro y por las Testigos, dofia Daniela Zamorano
Montenegro y dofia Maria Pia Bustos Alvarez en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
640, del Cédigo de Procedimiento Civil y remitase el expediente a NIC Chile. -
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