FALLO EN ARBITRAJE DE DOMINIO EUKANUBA.CL

Santiago, 25 de enero de 2008.

VISTOS:

1. El correo electrénico de fecha 28 de mayo de72p0r el cual Nic Chile comunica que en el
conflicto por la inscripcién del nombre de domiiddKANUBA.CL se ha designado como arbitro al
suscrito que rola a fojas 1 de autos.

2. El oficio OF07584 de fecha 28 de mayo de 2@@iante el cual Nic Chile designa al suscrito
como arbitro del conflicto entre Coopman y Cerdaitadg como primer solicitante y The lams
Company representada por Soc. Estudio Harnekettddli@icomo segundo solicitantpie rola a fojas 2
del expediente.

3. La individualizacion de las partes que rolajad® y 4 de autos.

4. La resolucion de fojas 5 de fecha 29 de may20@&, donde el suscrito acepta la designacion de
arbitro arbitrador y jura desempeiiar el cargo @uldbida fidelidad y en el menor tiempo posible
citando a las partes a un comparendo con el oljetdijar las normas de procedimiento, que se
envio con esta misma fecha, como consta en el &gem la misma por correo electronico a Nic Chile
y a cada una de las partes y que rola a fojas 6.

5. Correo electrénico recibido de parte de Nic €hilie rola a fojas 7 del expediente por el cual se
comunica que Nic Chile ha tomado conocimiento emhé& 31 de mayo de 2007 de la aceptacion del
suscrito como arbitro del presente caso.

6. Formulario de admision de envios registrado€aeeos de Chile que rola a fojas 8 y 9 de autos
en los cuales consta que la notificacion del nuresaterior fue despachada a las partes con fétha 3
de mayo de 2007, por correo certificado.

7. Resolucion de fecha 20 de junio de 20dWada por don Jorge Garay P. en representacion
de The lams Company y don Agustin Fuentes Cerdapprsentacion de Coopman y Cerda Limitada,
en conjunto con el arbitro donde fijan las normasptbcedimiento que rola a fojas 10 de autos y su
correspondiente delegacion de poder de fojas Hutbes.

8. Escrito y documentos que rolan a fojas 12 yisigas enviados con fecha 05 de julio de 2007
por don Jorge Garay Perez en representacion déaiffeeCompany, que solicita asignaciéon de nombre
de dominio y acompania listado de marcas de titlddrde The lams Company en Latinoamérica y en el
mundo.

9. Escrito y documentos que rolan a fojas 30 yisigas presentados por don Guillermo Enrique
Coopman en representaciéon de Coopman y Cerda dantten fecha 05 de julio de 2007, en defensa de



la solicitud sobre el nombre de dominio EUKANUBA.Cjunto con el cual acompafa copia del
extracto de la constitucion de su sociedad, copidod acuerdos de negocio trimestral y semestral
facturas, antecedentes sobre el registro de N&BO5de la marca EUKANUBA vy del registro
N0528.600 de la marca IAMS para la clase 31 a nerdbrThe lams Company para los productos de la
clase 31 en el Departamento de Propiedad Industeida Republica de Chile, copia simple de la
consulta de nombres de dominio de la pagina weblideChile, copia de fotos de bodegas con los
productos EUKANUBA e IAMS, folletos de los mismoguctos, copia simple de la pagina web del
resumen de facturacion realizada WWW.GOOGLE.CL, segun consta a fojas 31 y hasta la 133
inclusive.

10 Resolucion de fecha 11 de julio de 2007 querdslado a las partes a la documentacion
recepcionada, que rola a fojas 134 de autos.

11. Formulario de admision de envios registrago€adrreos de Chile que rola a fojas 135 y 136 de
autos en los cuales consta que la notificacionndetero 9 anterior fue despachada a las partes con
fecha 13 de julio de 2007, por correo certificado.

12. Escrito con copia de fecha 19 de julio de 2§0F rola a fojas 137 y siguientes, enviado por don
Jorge Garay Pérez en representacion de The lampddgngue evacua traslado a la documentacion y
acompafa copia de registro de inscripcion de Cadlnaertificado de registro de inscripcién de marca
solicitud de la marca EUKANUBA en el DepartamentoRropiedad de Industrial de la Republica de
Chile, revista Mas que Mascotas, revista Improwyg Listening Skills y folletos.

13. Escrito con copia de fecha 19 de julio de 200& rola a fojas 216 y siguientes, enviado por don
Guillermo Enrique Coopman en representacion de @aopy Cerda Limitada en defensa de su mejor
derecho al nombre de dominio en disputa.

Y TENIENDO PRESENTE:

l. Que el procedimiento de mediacion y arbitrajereaconflictos que se susciten por el registro de
nombres del dominio cl., es de naturaleza desfazadd, inmediata y simplificada en cuanto a su
tramitacion; y que este juez arbitro ha sido indeston las calidades de "arbitrador”, y que entreon

de sus resoluciones no procedera recurso algungugdas partes han renunciado expresamente a
recurrir de sus resoluciones, segun lo disponeesgpnente el articulo séptimo del Anexo N° 1, de la
Reglamentacion NIC CHILE vy los articulos 636 y segies del Codigo de Procedimiento.

Il. Que a la audiencia del dia 20 de junio de 280&s 11:15 am., fijada en la resolucién que rola a
fojas 5 de autos para la realizacion del comparendel que se acordaria el procedimiento del ptesen
arbitraje, asistio don Jorge Garay Pérez en rept@sén de The lams Company y don Agustin Funetes
Cerda en representacion de Coopman y Cerda Limitada

Il. Que con fecha 05 de julio de 2007 don JorgeagdPérez en representacion de The lams
Company presenta escrito en demanda sobre el nodebidominio EUKANUBA.CL, y funda su



derecho en que su representado constituye una smpspecialista en nutricion animal la que fue
fundada por don Paul lams en 1946. Que a partesdeaiio se propuso elaborar alimentos de maxima
calidad para perros y gatos los que fueran nutr&dinente completos en todos los sentidos. Questodo
los alimentos elaborados por The lams Company dstarulados de acuerdo con las especificaciones
de alta calidad del “National Research CouncilayAssociation of American Feed Control Officeals”.
Que The lams Company se ha preocupado constangendentmantener su presencia comercial,
desarrollando en mas de ciento veinte paisesuyiectio naturalmente el nuestro, una rigurosa caapafi
gue ha obtenido hoy como resultado el reconocimigrgosicionamiento de cada uno de los productos
elaborados, logrando de esta forma una indiscupbéferencia, reconocimiento, prestigio fama y
notoriedad por parte del publico consumidor deplagluctos distinguidos bajo la voz EUKANUBA.

IV. Que don Jorge Garay Pérez, argumenta que sdange tiene un mejor derecho para ostentar la
titularidad sobre el nombre de dominio EUKANUBA.Qb9 tan solo por la fama y notoriedad de su
marca sino que ademas por los derechos de promsetiael ésta. Que tiene el derecho de impedir el uso
del nombre de dominio EUKANUBA.CL por parte de Comm y Cerda Limitada porque su
representada es la titular de los registroS de andec la misma expresion EUKANUBA con los
registros No. 583.178 y 612.538, ademas de lasavaegistradas bajo el signo EUKANUBA en los
paises de Latino América como: en la clase 31,0Mati& Barbuda, Argentina, Bolivia, Brazil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Republica Dominicana, EcuaérSalvador, Estados Unidos, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, Panama, Paraguay, Penidad & Tobago, Uruguay, Venezuela, y en
el resto del mundo en los paises: en las clase251635, 38, 41 y 42 Austria, Benelux, Bulgaria,
Ciprecia, Republica Checa, Dinamarca, Estonia, Vlidropea, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia,
Hungria, Irlanda, Italia, Latvia, Lituania, MaltRplonia, Portugal, Reino Unido, Rumania, Slovakia,
Slovenia y Suecia; en las Clases 16, 25, 31, 3842145 Espafia; en las Clases 31, 35y 38 Noyuega
Rusia y Suiza; y finalmente solo en la clase 31talia, Andorra, Azerbaijan, Bahrain, Belarus,
Bosnia, Botswana, Brunei, Bulgaria, Canada, Chiacia, Georgia, Hong-Kong, Islandia, India,
Indonesia, Israel, Japon, Kazakhstan, Korea del luwait, Libano, Macedonia, Malasia, Moldova,
Namibia, Nueva Zelanda, Oman, Filipinas, Federa®&sa, Arabia Saudita, Serbia, Singapour, Siri
Lanka, Tailandia, Turkia, Turkmenistan, Ukrania, iEatos Unidos Arabes, Uzbekistan, Vietnam,
Zimbabwe, Iraq, Libia, Qatar, Siria y Taiwan.

V. Que con fecha 05 de julio de 2007 don Guiller@mpman en representacion de Coopman y
Cerda Limitada, presenta escrito y documentos denda de la solicitud del nombre de dominio
EUKANUBA.CL. Que explica que Coopman y Cerda Lexid es reconocida con el nombre de
fantasia “Perruqueria Montparnasse” hace 30 afid@3héa, la cual se dedica a la venta de alimentos y
accesorios para mascotas, contando ademas coreCWeiterinaria, Peluqueria Canina y a su vez
distribuye sus productos para mascotas de AricardaPArenas. Que hace 17 afos, cuando llego la
marca de este alimento a Chile, es comercializad&€popman y Cerda Ltda. y otros distribuidores que
trabajando en conjunto hicieron crecer la marca ENKIBA en Chile. La empresa que actualmente
esta encargada de la distribucion del alimento 8& [Distribuidora South Pet) quien abastece a
Coopman y Cerda Limitada por encargo de la empteséa del alimento Procter & Gamble, que a su
vez es duefia de The lams Company, que en su seidnile no a mostrado interés por el nombre de
dominio en disputa. Que Coopman y Cerda Ltdatratandirectamente con el distribuidor del alimento
estableciendo elevadas metas de venta y facturacigue ademds invierten constantemente en
publicidad de la marca. Ademas acompafa copixiact de la escritura publica de constitucion de



sociedad de la empresa Coopman y Cerda Ltda., depiantratos con Procter & Gamble, triplicado de
facturas de compras a DSP referentes a la mar¢@RUBA Y IAMS del afio 2005, copias de
facturas de compras a DSP referentes a la marcaARUBA Y IAMS del afio 2007, triplicados de
facturas de compra a lams Chile Ltda., triplicagidacturas de compra al distribuidor Felcan Ltda.,
facturas de arriendo de servidores, impresiones tistorial del dominio en Nic Chile, copia de
inscripcion de la marca EUKANUBA Y IAMS al DPI, fagrafias de la casa matriz donde consta la
publicidad de los alimentos EUKANUBA, publicidad fatietos y magnéticos y finalmente resumen de
facturacion entre enero de 2006 a junio de 2007.

VI.  Que con fecha 11 de julio de 2007 se procedararaslado a la documentacion recibida en las
oficinas del arbitro.

VIl.  Que con fecha 19 de julio de 2007 don Jorgea@dérez en representacion de The lams
Company, envia escrito con copia y evacua tragtadel que explica que Coopman y Cerda Ltda. funda
su peticidon en el principio “First come, first sedV solo por el hecho de haber solicitado en primer
lugar el nombre de domino en disputa. Que la novenague aplica Nic Chile respecto de las
solicitudes de nombres dominio, establece un progedto para resolver que considera y pondera el
principio “Fist to File” en relacién con otros peipios y derechos que son aplicables a este cQse.
ademas se debe tener presente que existe ciersersm) tanto nacional como internacional, en el
sentido de considerar que se produce infracci@s aarcas registradas cuando los nombres de dominio
puedan causar confusién entre los consumidoreggyla) anterior se aplica especialmente cuando se
esta en presencia de marcas notorias como lo esANUBA, que se encuentra profusamente
registrada por The lams Company, en este cas@ehde solicitante, en mas de 65 paises del mundo,
cuya antigiedad data de hace a lo menos 20 afnsslm@n Chile sino en el mundo entero. Que The
Imas Company Ltda. ademas de ser titular de laarBttKANUBA, ha invertido importantes sumas de
dinero en posicionar y promocionar la expresion@asmoénimo de calidad y excelencia, ademas de las
investigaciones y desarrollo de los productos denilsma marca, y de los costos de mantencion y
defensa de dicha expresion en contra de imitacipii@isificaciones de dichos productos. Que ademas
Coopman y Cerda Limitada confunde sus derechos clistribuidor de productos con los del creador y
productor del mismo, y acompafa seis bolsas deuptosi EUKANUBA, todas ellas de distinto
tamafo, dirigidas a distintos animales y edade#feyethtes componentes; un ejemplar de la revista
“Mas que cascotas”, cartel publicitario e informatide los productos, una carpeta con abundante y
variado material publicitario e informativo de ldé/ersos productos, copia de los certificados de
registro de la marca EUKANUBA, en Costa Rica, Cdbam Brasil y Argentina; copia del certificado
de registro N° 362.054 que corresponde a la mddt@BRUBA en Chile.

VIIL. Que, atendido que las partes han acomg@afsuficiente prueba instrumental al proceso
fundando sus pretensiones, alegaciones y defesstasarbitro arbitrador, teniendo en consideralzén
facultades legales conferidas por los articulos Y63&uientes del Codigo de Procedimiento Civil, ha
estimado que no se hace necesario recibir la caupaueba porque esos mismos antecedentes
acompanfados se refieren a los hechos sustanceataseptes y controvertidos que deban ser objeto de
probanzas, ni tampoco procede decretar diligenagisionales destinadas al conocimiento de los
hechos, ya que los documentos acompafados popadeéase refieren al objeto del presente arbifraje
corresponde ponderarlos de manera individual yueoogjunto para arribar a una conclusion en este
caso patrticular.



IX. Que adicionalmente, las argumentaciones esg@snen el proceso por ambas partes y la
ponderacion de toda la prueba instrumental acongigaéia@stos autos y por los medios que aconseja la
recta razon, el criterio racional puesto en juieiosentido comun y la recta intencion, han peduit

este arbitro alcanzar, la conviccion necesaria pasalver el conflicto sobre el nombre de dominio
EUKANUBA.CL.

X. Que como elemento principal para alcanzar lavicoion a que este arbitro ha llegado en este
caso se debe tener presente que se ha comprobeadacian de propiedad y la titularidad que tieme |
firma The lams Company sobre la marca, el prodyctpor derivacion del nombre de dominio
EUKANUBA en forma notoria y famosa en diversos paidel mundo, tal como se puede apreciar en
los listados acompafiados por el segundo solicitgnt@o objetados por el primer peticionario,
comprobacion que también consta de la visitar gg¢ana de EUKANUBA.COM que menciona a The
lams Company como contacto.

X Que el primer solicitante reconoce la titularidkThe lams Company de EUKANUBA a traves
de su vinculacién con Procter & Gamble, y que t@he consta en “los convenios trimestrales y
semestrales se conceden muchos derechos de cdinec@a a favor de Coopman y Cerda Ltda.., pero
en ninguno de ellos consta que se haya autorizageticion del nombre EUKANUBA a nombre del
primer solicitante.

XI.  Que a mayor abundamiento el primer solicitaete sus declaraciones ha sefialado que:
“...trabajamos la marcas desde sus inicios en dspsiendo uno de los distribuidores mas importante
de la marca en Chile.”(Ver por ejemplo, fojas 218 de autos) lo que ioglque no tiene la
exclusividad sobre el uso de la expresion EUKANUBAnuestro pais.

XIl.  Que los antecedentes de este caso demuesteala gresente solicitud de nombre de dominio no
es contraria a las normas vigentes sobre abuspshdieidad, los principios de la competencia ledey

la ética mercantil, pero que esta ciertamente afxst derechos validamente adquiridos por terceros
sobre la expresion EUKANUBA, que en este caso @adr son los derechos del segundo solicitante,
por lo que corresponde asignar a esta parte el modebdominio en conflicto.

RESUELVO:

1. Aceptar la solicitud de nombre de dominio EUKANURA. pedida por The lams Company

2. Rechazar la solicitud de nombre de dominio EUKANUBK, pedida por Coopman y Cerda
Ltda.

NOTIFIQUESE a Nic Chile y cada una de las partes por correotrénico y por carta certificada
copia de esta resolucion con esta misma fechadgagelven los autos de este arbitraje a Nic Claite ¢
el objeto de dar cumplimiento a lo resuelto y pdacea su correspondiente archivo



Pablo Ruiz-Tagle Vial
Arbitro Arbitrador.

Autoriza la firma del Arbitro Arbitrador en calidat Ministro de Fe Dofia Lionelly Avila Castro y don
Hernan Soriano Arancibia, domiciliados para esfestes en Av. El Bosque Sur 130, piso 12, comuna
de las Condes.

Lionelly Avila Castro Hernan Soriano Arancibia
Rut. 12.660.956-6 Rut. 6.925.757-7



