Fallo arbitral por dominio “foodsalimentosccu.cl”
VICTOR ANTONIO CARRENO VALDEBENITO

-v-

FOODS COMPANIA DE ALIMENTOS CCU S.A.
REP. SARGENT & KRAHN
Juez Arbitro

Ricardo Sandoval Lépez

En Santiago, a 15 de Diciembre de 2011
VISTO:

PRIMERO: Que por oficio OF. 14.979, de 20 de Septiembre
de 2011, el cual rola a fojas 1, de autos, el suscrito fue
notificado de su designacién como Arbitro en el conflicto
trabado por la inscripcion del nombre de dominio

“foodsalimentosccu.cl”;

SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas
anexas, que son partes en dicho conflicto: VICTOR
ANTONIO CARRENO VALDEBENITO, particular, cuya
profesion no consta en autos, RUT N© 06.850.280-2,

domiciliado en Pasaje Carén 3180, Padre Hurtado,



Santiago, quien tiene la calidad de primer solicitante del
nombre de dominio “foodsalimentosccu.cl”, el cual pidié a
su favor el dia 01 de Junio de 2011, a las 17:15:25 horas
GMT y FOODS COMPANIA DE ALIMENTOS CCU S.A. ,
persona juridica dedicada al rubro de su denominacion,
representada por Sargent & Krahn, RUT N° 99.542.980-2,
ambos domiciliados, para estos efectos, Avenida Andrés
Bello 2711, piso 19, Santiago, quien tiene la calidad de
segundo solicitante del mismo nombre de dominio
“foodsalimentosccu.cl”, el cual pidié a su favor el dia 16 de
Junio de 2011, alas 16:45:46, horas GMT.

TERCERO: Que por resolucién de fecha 29 de Septiembre
de 2011, la cual rola a fjs. 8 en los autos, el suscrito acepto
el cargo y jurd desempeiarlo fielmente y en el menor
tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para
convenir las reglas de procedimiento para el dia 11 de
Octubre de 2011, alas 10,00 horas.

CUARTO: Que la resolucidn y la citacion referidas
precedentemente fueron notificadas por carta certificada a
las partes, segun consta de los comprobantes de envio por
correo certificado que rolan en los autos y, a NIC Chile, en

la forma correspondiente.

QUINTO: Que el dia 11 de Octubre de 2011, tuvo lugar el
comparendo decretado con inasistencia del primer
solicitante VICTOR ANTONIO CARRENO VALDEBENITO y
con la asistencia de don IGNACIO JUAREZ HERMOSILLA,



quien comparece por parte del segundo solicitante, FOODS
COMPANIA DE ALIMENTOS CCU S.A., representada por
Sargent & Krahn, en virtud de patrocinio y delegacion de
poder, que el tribunal tuvo presente y por acompanados
los documentos respectivos. El arbitro procedio a calificar la
consignaciéon decretada estimandola bastante y acto
seguido, de comun acuerdo las partes procedieron a fijar
las normas de procedimiento a las que se cefiira la
controversia, todo ello segun consta del acta levantada al

efecto y que rola a fojas 11 de autos.

SEXTO: Que por resolucién de fecha 11 de Octubre de
2011, se notifico a las partes el comparendo vy las

resoluciones dictadas en él, como consta en autos.

SEPTIMO: Que por escrito que rola a fojas 20 de autos, la
parte del segundo solicitante FOODS COMPANIA DE
ALIMENTOS CCU S.A., representada por Sargent & Krahn,
mediante escrito presentado por la abogado don JUAN
PABLO EGANA BERTOGLIA, solicita la asignaciéon del
nombre de dominio “foodsalimentosccu.cl”, basado en los
siguientes fundamentos de hecho y de derecho que se

transcriben textualmente de su propio libelo:

“Los inicios de COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS
S.A., se remontan al ano 1850, cuando en Valparaiso
comenz6 a operar la fabrica de cerveza de don Joaquin
Plagemann, y un afio mas tarde, en Valdivia, la fabrica de

don Carlos Anwandter, que serian el origen de una de las



empresas multinacionales mas conocidas y exitosas del

pais.

En 1889, aquella primera cerveceria de Valparaiso, se
fusiond con la "Fabrica de Cerveza de Limache", dando
origen a la "Fabrica Nacional de Cerveza", que luego
ampliaria sus horizontes adquiriendo la "Fabrica de Cerveza

y Hielo de Gubler y Cousifio".

En enero de 1902, la "Fabrica Nacional de Cerveza" se
constituye en sociedad andénima bajo la denominacion de
"Compaiiia Cervecerias Unidas", empresa heredera de la
experiencia, la cultura, el conocimiento, la infraestructura y

tecnologias empleadas por sus nobles antecesoras.

En la actualidad Compafia Cervecerias Unidas es la
empresa mas importante del mercado de productos
bebestibles de Chile, contando con 150 afios de tradicidon de
calidad entre sus activos. La empresa se encuentra
diversificada en distintos segmentos de negocios tanto en
Chile como en el extranjero, reuniendo en Chile a
Cervecera CCU Chile Ltda, la mas grande organizacion
cervecera del pais, Embotelladoras Chilenas Unidas S.A.
que es el segundo embotellador nacional de bebidas
gaseosas, Vina San Pedro S.A. la segunda mayor
exportadora de vinos del pais y una reconocida e incipiente
empresa dedicada al desarrollo y comercializacion de
productos  alimenticios = FOODS COMPANIA DE
ALIMENTOS CCU S.A.




Esta importante empresa filial de CCU, reconocida en
el mercado como FOODS ALIMENTOS CCU S.A., nace a

comienzos de 2008, luego que Calaf S.A., empresa coligada

de CCU, incorporara a su negocio de confites la categoria
de los cereales, a través de la compra de la marca Natur en
octubre de 2007, lo que ampliaria el ambito de accion de la

Compaiiia en el rubro de los alimentos.

Durante 2008, FOODS ALIMENTOS CCU reestructuré
su portafolio de productos, reformulando y mejorando los
procesos productivos y materias primas, con el objetivo de
satisfacer a los consumidores con productos de primera
calidad, a través de marcas fuertes y de alta preferencia.
Asi, entre los productos mads importantes que ésta ofrece
en el mercado se encuentran los cereales, queques,
brownies, confites y bizcochos de reconocidas marcas como

Natur, Suny y Duetto, por mencionar sélo algunas.

En agosto de 2008, se agregd la marca Nutra Bien,
lider absoluto en productos tipo hecho en casa de categoria
Premium, al adquirir el 50% de la operacion de Alimentos
Nutra Bien S.A., lo que agregd un nuevo centro de
produccién en Talagante, que se sumo a los existentes en

la comuna de La Reina en Santiago y en la ciudad de Talca.

Actualmente, FOODS ALIMENTOS CCU se encuentra
posicionada como una de las empresas mas importantes de
su rubro, ofreciendo a los consumidores productos de gran

calidad. En el afno 2009, inaugurdé una moderna planta de



produccion ubicada en la Region del Maule, que cuenta
5.400 metros cuadrados construidos en una superficie total
de 4,4 hectdreas y esta equipada con modernas
magquinarias y tecnologia de punta para la elaboracion de

los diferentes productos que posee la Compaiiia.

ABRE TU MUNDDO

Foods

COMPAMNIA DE ALIMENTH
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2. REGISTROS MARCARIOS DE COMPANIiA DE
CERVECERIAS UNIDAS.

Mi representada, a través de su compafia matriz CCU
S.A., cuenta con una familia de marcas comerciales para la
expresion “FOODS COMPANIiA DE ALIMENTOS CCU”

(virtualmente idéntica al nombre de dominio en disputa),

como parte de la estrategia para proteger su nombre,
inversiones, productos y servicios y para distinguir su
reconocida empresa filial en el mercado. Dichas marcas se
encuentran debidamente registradas ante el Instituto
Nacional de Propiedad Industrial ("INAPI”) y se detallan a

continuacion:

> Registro N° 839.186, “FOODS COMPANIA DE
ALIMENTOS CCU”, mixta, para distinguir

“carne, pescado, aves y caza, extractos de carne;

frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas;
jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y
productos lacteos; aceites y grasas comestibles”,
en clase 29.

> Registro N° 870.714, “FOODS COMPANIA DE
ALIMENTOS CCU”, mixta, para distinguir

“cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras

bebidas no alcohdlicas; bebidas y zumos de
frutas; siropes y otras preparaciones para hacer

bebidas”, en clase 32.
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> Registro N° 846.928, "FOODS COMPANIA DE
ALIMENTOS CCU”, mixta, para distinguir
productos en las clases 29, 30 y 32.

> Registro N° 843.152, "FOODS COMPANIA DE
ALIMENTOS CCU’, denominativa, para

distinguir “servicios de venta y comercializacion

de toda clase de productos, al por mayor y/o al
detalle; organizacion de eventos y ferias con
fines comerciales o de publicidad; servicios de
asesorias para la organizacion y direccion de
negocios,; servicios de ayuda en la explotacion o
direccion de empresas comerciales; servicio de
difusion de publicidad, por cualquier medio, de
toda clase de productos y servicios; agencia de
publicidad; servicio de propaganda o publicidad
radiada y televisada. servicios de mercadeo
(marketing), incluyendo servicios de estrategias
de promocidn, distribucion y precio de toda clase
de productos y servicios; asesorias con relacion a
dichos servicios; tele marketing; promocion de
bienes y servicios de terceros mediante la
colocacion de avisos publicitarios y la exposicion

promocional en sitios electronicos

accesibles por medio de redes

computacionales; servicios de importacion,
exportacion y representacion de toda clase de

productos; comercio exterior; comercio



electréonico y servicios de compra y venta al
publico de todo tipo de productos por internet,
correo o0 por medio de una comunicacion
interactiva de datos, mensajes, imagenes, textos
y ~combinaciones de estos, por medios
computacionales, world wide web y otras redes
de bases de datos, servicios de compra y venta
al publico de todo tipo de productos por medio de
una comunicacion oral y/o visual por medio de
terminales de computacion, fax y por otros
medios analogos y digitales; servicios de pedido
por correo que comprende toda clase de
productos; obtencion de descuentos en beneficio
de usuarios, en la compra de bienes y servicios a
comerciantes; servicios de venta por catalogos;
reagrupamiento, por cuenta de terceros, de
productos diversos, permitiendo a los
consumidores examinar 'y comprar estos
productos con  comodidad;  servicios de
contabilidad; asesorias y auditorias contables,
tributarias y laborales; sondeos de opinion”, en
clase 35.

Registro N° 843.153, “FOODS COMPANIiA DE
ALIMENTOS CCU’, denominativa, para

distinguir productos en las clases 29, 30 y 32.




10

> Registro N° 843.154, “FOODS COMPANIA DE
ALIMENTOS CCU”, mixta, para distinguir
servicios en clase 35.

> Registro N° 843.155, "FOODS COMPANIA DE
ALIMENTOS CCU”, mixta, para distinguir “café,

te, cacao, azuUcar, arroz, tapioca, sagu,

sucedaneos del café; harinas y preparaciones
hechas de cereales, pan, pasteleria y confiteria,
helados comestibles; miel, jarabe de melaza;
levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza;
vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”,
en clase 30.

> Registro N° 843.156, "FOODS COMPANIA DE
ALIMENTOS CCU’, denominativa, para
distinguir productos en clase 29.

> Registro N° 843.157, "FOODS COMPANIA DE
ALIMENTOS CCU’, denominativa, para
distinguir productos en clase 32.

> Registro N° 866.293, "FOODS COMPANIA DE

ALIMENTOS CCU’, denominativa, para

distinguir productos en clase 30.

Estos registros son una poderosa muestra del
mejor derecho que asiste a mi representada respecto
del nombre de dominio en disputa

“"FOODSALIMENTOSCCU.CL"”, pues su marca comercial
y_signo distintivo es virtualmente IDENTICO al
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nombre de dominio solicitado, sin que se haya

incorporado ningin_elemento_diferenciador, ello_sin

considerar que ademas es parte de su razdén social y
nombre comercial.

CCU S.A. es la legitima creadora de la expresion
"FOODS ALIMENTOS CCU” para distinguir Ilos
productos alimenticios que efectivamente ofrece a nivel
nacional. Lo anterior es un hecho notoria y publicamente
conocido, por lo que resulta natural y obvio que todos los
usuarios de Internet identifiquen a mi mandante, FOODS
COMPANIA DE ALIMENTOS CCU S.A., a través de dicha

expresion.

FOODS COMPANIA DE ALIMENTOS CCU S.A., por
medio de su matriz CCU S.A. es la legitima creadora de la
marca "FOODS COMPANIA DE ALIMENTOS CCU S.A.”,

(cuyos elementos principales se reproducen integramente

en el dominio disputado) para distinguir e identificar una
famosa y reputada empresa dedicada a la elaboracion y
comercializacion de productos alimenticios, que son
reconocidos a nivel nacional gracias a su alta aceptacién
entre los consumidores y la fama de las marcas que ofrece.
Por ello, resulta natural y obvio que los usuarios de Internet
asi como el publico en general relacione y vincule el signo
solicitado FOODS ALIMENTOS CCU, con la empresa que
es conocida con dicho nombre en el mercado; FOODS
COMPANIA DE ALIMENTOS CCU S.A.
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De conformidad a lo anteriormente senalado, el

demandado al solicitar el nombre de dominio

“"FOODSALIMENTOSCCU.CL"”, podria aprovecharse del
reconocimiento y prestigio que ha obtenido mi
mandante a través de los aiios, desviando a la
audiencia y usuarios de Internet, que al enfrentarse a
este nombre de dominio, pensaran con toda ldgica

que pertenece a mi representada y que a través de éste
se publicitan y entrega informacién de una de las mayores

y mas prestigiosas empresas especializadas en la
elaboracién y comercializacion de productos alimenticios y
snacks dulces. Lo anterior es especialmente relevante si
consideramos que la marca FOODS COMPANIA DE
ALIMENTOS CCU de mi mandante es real y efectivamente

utilizada por ésta en el mercado e Internet para distinguir

sus reconocidos productos. (Cybersquatting).

/& CCU - Un Munda de Sabores » Snacks Dulces - Windows Internet Explarer

] e e ]
B HEIE B2 . 2

gusar| [Buscal

Nuestras Marcas  Sustentabilidad Gentro de Prensa  Gomunicate con Nosotros

Gonsumo Responsable:

Snacks Dulces
Con presencia en las categorias de cereales, confites, brownies, queques y bizcochos, GCU esta

presente en la industria de los productos listes para comer complementando asi su variada oferta de
hebestibles con y sin alcohol.

Foods Alimentos CCU S.A

Snacks Dulces' ‘
it Foods
S 0s avmentos CCOU.
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En resumen, "FOODS ALIMENTOS CCU” es parte
esencial del nombre y marca creada, registrada y
profusamente utilizada por la compania matriz de mi
mandante, por lo que su uso o aprovechamiento por parte

de un tercero le causara un grave perjuicio.

0dsS

COMPANIA DE ALIMENTOS

Copia de los certificados de registro correspondientes

se acompafian en un otrosi de esta presentacion.

3. VINCULACION ENTRE EL NOMBRE DE DOMINIO
SOLICITADO FOODSALIMENTOSCCU.CL Y MI
MANDANTE.

Como se aprecia facilmente, el solicitante del nombre
de dominio en disputa FOODSALIMENTOSCCU.CL,
procedié a tomar una expresiéon que corresponde a : 1) la

parte esencial y distintiva de la marca comercial que
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distingue los productos de mi mandante en el mercado real
y en Internet; 2) signo legitimamente creado y difundido
por FOODS COMPANIA DE ALIMENTOS CCU S.A., y 3)
que ademas corresponde al elemento esencial de su razén

social y a su nombre comercial, sin agregar ningun

elemento diferenciador. Por todo ello, la expresion
“"FOODS ALIMENTOS CCuU” es ampliamente
reconocida e inmediatamente relacionada por el
pablico consumidor con FOODS COMPANIA DE
ALIMENTOS CCU S.A. y sus reconocidos productos

alimenticios.

Asi las cosas, los usuarios de Internet enfrentados al
dominio FOODSALIMENTOSCCU.CL"” pensaran con toda
l6gica y razén que éste contiene informacion relativa a mi
mandante o de sus reconocidos productos y marcas

ofrecidas en el mercado, lo que evidentemente no es asi.

Para reforzar lo anterior, basta efectuar la siguiente
comparacion, la cual grafica claramente la confusidon que se
producira en los consumidores. La comparacion es

elocuente y no merece mayores comentarios:

> FOODS COMPANIA DE ALIMENTOS CCU (Marca
registrada por Compania de Cervecerias Unidas,

empresa matriz de mi mandante en autos)
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> FOODSALIMENTOSCCU.CL
(Nombre de dominio en disputa)
> FOODS COMPANIA DE ALIMENTOS CCU S.A.

(Razén Social de mi mandante)

Como se observa a simple vista, los elementos
principales de la marca de CCU S.A. para mi mandante se
encuentran integramente reproducidos en el nombre de
dominio disputado. Por ello, cualquier usuario de Internet,
l6gica y razonablemente asociara
“"FOODSALIMENTOSCCU.CL” «con mi representada,
especificamente con un sitio Web en el que se ofrecen y
promueven sus productos y servicios relacionados con el
rubro alimenticio. Segin se expuso en apartados
anteriores, el demandado de autos se limitd a tomar la
denominacion “FOODS ALIMENTOS CCU”, porcion
esencial y distintiva de la marca registrada y ampliamente
difundida y utilizada por mi mandante, sin agregar ningun
elemento diferenciador, lo que impide desvincular el

dominio solicitado de mi mandante y su marca comercial.

Al respecto, es importante sefialar que el articulo 14
del Reglamento dispone expresamente que "“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
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ética _mercantil, como asimismo, derechos validamente

adquiridos por terceros”.

A mayor abundamiento, creemos que es importante
rescatar lo seflalado en la sentencia recaida en el arbitraje
del nombre de dominio promain.cl. En dicho fallo, se
concluyd que se procedia a asignar el nombre de dominio

en disputa a:

“...Ia_parte que si ha acreditado
oportunamente ser titular de derechos
marcarios preexistentes sobre un
signo _que coincide en lo esencial con
el referido nombre de dominio en

disputa.”

Cualquier persona enfrentada a este nombre de
dominio deducira que se trata de un sitio Web con
informacion sobre mi mandante y sus productos
alimenticios que ofrece mi mandante en nuestro pais,
siempre asociados a FOODS COMPANIA DE
ALIMENTOS CCU S.A.

Hacemos presente a U.S, que la_funcién basica de

todo nombre de dominio es aquella consistente en
poder identificar e individualizar correctamente a
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cada usuario de Internet, funcion que en caso de ser
otorgado el dominio en disputa al primer solicitante
de autos no se estaria cumpliendo.

En razon de todo lo anterior, corresponde rechazar la
solicitud del demandado respecto del nhombre de dominio
FOODSALIMENTOSCCU.CL, ya que de lo contrario se

permitira que un tercero haga uso de una marca comercial

que estd debidamente registrada ante el INAPI y que es

ampliamente reconocida por los usuarios de Internet vy

consumidores, lo que llevaria a una inevitable confusion de

los mismos.

II. ANTECEDENTES DE DERECHO

A. DESCRIPCION DE LOS NOMBRES DE DOMINIO Y SU
IMPORTANCIA.

El explosivo desarrollo y masificacién de la red de
interconexion mundial de computadores Internet, ha dado
lugar en los ultimos afios a una serie de conflictos de
caracter juridico. Uno de dichos conflictos, ha tenido
relacion con los denominados "nombres de dominio" que se

utilizan en dicha red.

En palabras muy sencillas, el nombre de dominio
consiste en una “direccién electronica” o bien una
“denominacidon” por medio de la cual un usuario de Internet

es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta
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forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio
de comunicacién ofrece, tales como paginas Web, correo

electronico, conversaciones instantaneas, etc.

El concepto de nombre de dominio lleva implicita

la idea de poder identificar a cada usuario en
Internet, de forma tal que quien se identifiqgue como, por

ejemplo, NIKE, IBM o LIDER, efectivamente corresponda a
dicha entidad, organizacion o empresa. De lo contrario, el
concepto de la red mundial Internet careceria de sentido y
se transformaria en un instrumento confuso, cadtico y de

escaso valor comercial.

B. CRITERIOS APLICABLES PARA CONFLICTOS DE
ASIGNACION DE NOMBRES DE DOMINIO.

A) Criterio de la titularidad sobre marcas
comerciales y su relacion con los nombres de

dominio.

Aun cuando las marcas comerciales y los nombres de
dominio correspondan a dos privilegios distintos, se ha de
reconocer que ambos comparten un sinnumero de
aspectos, caracteristicas y propodsitos de tal entidad que es
posible afirmar que los nombres de dominio, ademas de
la funcién técnica que cumplen, tienen un rol
fundamental como identificadores del origen de los

diversos bienes o0 servicios que se ofrecen via
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Internet, buscando evitar que los consumidores caigan en
errores o confusién con respecto a ellos, facilitando asi el

COmercio.

Ademads, es posible agregar que los nombres de
dominio han pasado a constituir un medio de publicidad
donde se informa a los usuarios y consumidores acerca de
los productos, fortaleciéndose en consecuencia la marca de

que se trate.

En este sentido, cabe sefialar que en el derecho
comparado, y por cierto en los uUltimos afios también por la
uniforme jurisprudencia en nuestro pais, se ha efectuado
una inmediata y logica relacion entre los nombres de

dominio y las marcas comerciales.

En razén de lo anterior, hemos sefalado que la
decisién de los conflictos por asignacion de nombres de
dominio debe ser resuelta, entre otros criterios, en atencion
a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido

como nombre de dominio.

Pues bien, mi_mandante, a través de su empresa

matriz CCU S.A., cuenta con reqgistros marcarios que

incorporan integramente la expresion “FOODS
ALIMENTOS CCU”, idéntica al nombre de dominio en
disputa. Estas marcas corresponden a la expresion “FOODS
COMPANIA DE ALIMENTOS CCU” y son efectivamente

utilizadas vy reconocidas en el mercado, como consta de los
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documentos que se acompafan en el otrosi respectivo de

esta presentacion.

Por lo tanto, resulta evidente que el nombre de
dominio en conflicto "FOODSALIMENTOSCCU.CL"” es de
gran interés para mi mandante, toda vez que corresponde a
una expresion que es idéntica a los elementos esenciales y
distintivos de sus marcas registradas y razén social y que
sin lugar a dudas inducira a error a los usuarios y
consumidores; quienes validamente pensaran que se trata

de un dominio con contenido relativo a mi mandante

y los productos y servicios que ofrece profusamente
en el mercado nacional. Cabe reiterar que estos
productos ya son ofrecidos y ampliamente difundidos
en el mercado por mi mandante, a través de Internet.

En definitiva, reiteramos que el propdsito de los
nombres de dominio es la identificacion adecuada de su

titular v como ldgica consecuencia, de los productos y

servicios que se transan en el mercado virtual de la red

Internet.

Por su parte, el objetivo final de una marca comercial
es precisamente el anterior, esto es, la distincion, por

medio de un signo distintivo, del origen y calidad de los

bienes y servicios que se transan en el mercado real.

Esta teoria se encuentra respaldada por la siguiente

normativa:
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= ICANN

Con fecha 1° de enero del aiio 2000, entrd en vigencia
la denominada Politica Uniforme de Resolucién de Conflictos
de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute
Resolution Policy "UDRP”) desarrollada por la Corporacién
de Nombres y Numeros Asignados a Internet (Internet
Corporation for Assigned Names and Numbers "ICANN").
Dicha politica reconoce como criterio fundamental
para la resolucion de dichos conflictos, la titularidad

de registros marcarios idénticos o similares con el
dominio en cuestion.

En efecto, en su titulo preliminar dicha normativa
sefiala que se consideraran como fundamentos para iniciar

un procedimiento de disputa de dominios si:

a) “El nombre de dominio otorgado es idéntico o

confusamente similar a una marca de productos o

servicios respecto de la cual la parte demandante

tiene derechos.”

ICANN es, a nivel mundial, la entidad con mayor
autoridad en esta materia, toda vez que constituye la
reunién de comunidades participantes en Internet de mayor
envergadura, tales como asociaciones profesionales,

legales, de usuarios, proveedores, etc.
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= OMPI
El Informe Final de la Organizacién Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI), asi como las Opiniones del
Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el
UDRP (WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions),
establecen que en el procedimiento de revocacion de
un nombre de dominio se deben considerar

circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o
engainosamente similar a una marca comercial, que el

titular del dominio no tenga derechos o intereses legitimos

sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe.

= NIC - CHILE
Por otra parte, los criterios antes enunciados han sido
recogidos por los articulos 20, 21 y 22 del Reglamento de
NIC-Chile. En particular, el articulo 22 del referido

reglamento, en su primer parrafo, letra a), sefiala que:

“Art. 22.- Sera causal de revocacion de un nombre de
dominio el que su inscripcion sea abusiva, o que ella haya

sido realizada de mala fe.

La inscripcion de un nombre de dominio se considerara
abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:
Que el nombre de dominio sea _idéntico o
enganosamente similar a una marca de producto o de
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servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o
a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.”

Asimismo, hay que tener presente que en el caso de
autos si se asignara el nombre de dominio al demandado se
estaria produciendo una seria dilucién de la reconocida
marca “FOODS COMPANIA DE ALIMENTOS CCU”,

ademas de inducir claramente a error a los usuarios que

podrian llegar a asociar la marca del grupo empresarial de

mi mandante con una actividad desarrollada por un tercero.

En el caso particular de autos, el dominio en conflicto
es enganosamente similar a la marca, razén social y
nombre comercial por el cual es conocida mi mandante.
Por ello, sostenemos que dada la virtual IDENTIDAD
entre marca y dominio, el usuario de la Web no
desvinculara FOODSALIMENTOSCCU.CL de la
empresa conocida por el mismo nombre, ni de la
marca comercial FOODS COMPANIiA DE ALIMENTOS

CCU S.A. de propiedad de la empresa matriz de mi
representada.

En sintesis, el criterio que reconoce la relacidon
existente entre nombres de dominio y marcas
comerciales, es un hecho universalmente aceptado, y
por tanto, corresponde su aplicaciéon a la resolucion del

conflicto suscitado en estos autos.

Incluso mas, en el caso de autos debe considerarse
que la expresion “FOODS COMPANIA DE ALIMENTOS
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CCU" corresponde a una marca creada y profusamente

utilizada por el grupo empresarial de mi mandante en

Internet, la_ cual goza de fama y notoriedad.

B) Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido.

Esta teoria postula que el titular de un nombre de
dominio debe ser la parte que le ha conferido fama,
notoriedad y prestigio. En este sentido, las marcas notorias,
esto es, las reconocidas por la mayoria de la poblacion en
un lugar determinado, son objeto de wuna especial
proteccion, la que se amplia mas alld de los productos o

servicios cubiertos por la misma marca.

Evidentemente, la aplicacidon de este criterio nos obliga
a concluir que esta parte tiene mejor derecho sobre el
nombre de dominio FOODSALIMENTOSCCU.CL, debido a
que el signo “FOODS COMPANIA DE ALIMENTOS CCU’,

identifica a wuna prestigiosa empresa dedicada a la

elaboracion y comercializacion de snacks y productos
alimenticios, que es promocionada y ampliamente difundida

en el mercado e Internet, gozando de fama vy
notoriedad.

En definitiva, corresponde la aplicacion de este

principio a la resolucion del conflicto suscitado en estos
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autos y asignar el nombre de dominio
“"FOODSALIMENTOSCCU.CL"” a mi mandante.

C) Criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial

Legitimo.

Este principio se refiere a que tendra un mejor
derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algun
producto o servicio, el solicitante que efectivamente ofrezca
dichos productos y servicios. Pues bien, la empresa matriz
de mi mandante tiene registrado el signo “FOODS
Q)MPAﬁiA DE_ALIMENTOS CCU"” ante el Instituto

Nacional de Propiedad Industrial. Dicha expresion

corresponde al nombre de mi mandante y distingue los
productos que ofrece este a nivel nacional, constituyéndose
como una de las marcas mas reputadas del mercado en su
area. Ello es el resultado de los esfuerzos de FOODS
COMPANIA DE ALIMENTOS CCU S.A., en orden a

posicionarse entre las empresas de mayor calidad en su

tipo.

En conclusion, mi mandante efectivamente utiliza el
término “FOODS ALIMENTOS CCU”, por lo que los
usuarios de Internet ya identifican y asocian dicha
expresion con mi representada, por lo que es claro que el
dominio de autos al corresponder precisamente y en forma
IDENTICA a dicho signo, inducira a error y confusidon a los

usuarios de Internet, que al querer acceder a los productos
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de mi mandante, eventualmente accedan a los de un

tercero.

D) Criterio de la Identidad.

El criterio de la identidad establece que correspondera

asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o

entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés

pertinente sea idéntico o muy similar al mismo.

En razéon de lo anterior, el nhombre de dominio en
conflicto debe ser asignado a mi mandante, ya que el

elemento principal vy distintivo de su razon social coincide

integramente con el dominio disputado y es titular de

marcas comerciales que incorporan integramente los

elementos que componen el dominio en disputa y, las que

efectivamente se utilizan en el mercado e Internet para

distinguir sus reputados productos alimenticios.

En este sentido, estimamos importante reiterar que el
demandado de autos se limitd a solicitar como nombre de
dominio una expresion que es idéntica a los elementos
distintivos de la razéon social y marca comercial de mi
mandante, sin agregar ningin elemento diferenciador
que permita otorgar al dominio una individualidad
propia, ni mucho menos distinguirlo de la reconocida
marca del grupo empresarial al que pertenece mi

mandante. Lo anterior, en forma clara inducird a error y
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confusion a los usuarios de Internet y publico consumidor
en general, quienes logica y razonablemente podrian creer
que se trata de un nombre de dominio de mi mandante en
el cual se informa acerca de sus actividades, productos y

servicios.

A este respecto, cabe hacer presente que este criterio
ha sido recogido por la jurisprudencia nacional como en el
fallo del 21 de mayo de 2006 sobre nombre de dominio

“vifasdelmaipo.cl”: “El criterio de la identidad senala

que el nombre de dominio en disputa se debe asignar
a _quien tenga una mads estrecha relacion con el

(4

mismo...”.

E) Convenio de Paris.

El Convenio de Paris, promulgado en Chile mediante el
Decreto N° 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y
publicado en el Diario Oficial con fecha 30 de septiembre
de 1991, en su articulo 6 Bis reconoce la proteccién que
ha de otorgarse a las marcas notoriamente conocidas,
como lo es precisamente el caso de las marcas del grupo
empresarial de mi mandante que corresponden a la
expresién “FOODS COMPANIA DE ALIMENTOS CCU".

Este tipo de marcas debera protegerse de cualquier tipo de

imitacion  susceptible de crear confusion en los

consumidores.
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En efecto, el referido articulo dispone que:

“Los paises de la Unién se comprometen, bien de
oficio, si la legislacion del pais lo permite, bien a instancia
del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a
prohibir el uso de una marca de fabrica o de comercio
que constituya Ila reproduccion, imitacion o
traduccion, susceptibles de crear confusion, de una
marca que la autoridad competente del pais del
registro o del uso estimare ser alli notoriamente
conocida como siendo ya marca de una persona que
pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para
productos idénticos o similares. Ocurrird lo _mismo

cuando la parte esencial de la marca constituya la
reproduccion de tal marca notoriamente conocida o

una imitacion susceptible de crear confusion con
ésta.”

Esto implica que las marcas famosas y notorias,
como es el caso de las marcas "FOODS COMPANIA DE
ALIMENTOS CCU”, han de protegerse especialmente por

los paises miembros de la Unidn, toda vez que de su
explotacidon no autorizada deriva, por un lado, en la dilucién

del poder distintivo intrinseco de dichas marcas y por otro,

en el aprovechamiento de una notoriedad ajena para

promocionar productos y servicios que no han
contribuido a la creacion de dicha notoriedad, con los
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consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de
la marca famosa y notoria.

Por lo demas, creemos importante reiterar que de
otorgarse el nombre de dominio en conflicto a un tercero,
los usuarios de Internet asociaran dicho nombre a mi
representada, o deduciran légicamente que se trata de un
sitio de propiedad mi mandante, incurriendo en un error y
causando confusién ya que el demandado en nada se
relaciona con este o con su prestigiosa linea de alimentos y

snacks.

Asimismo, el articulo 10 bis del Convenio de

Paris, sobre competencia desleal, prescribe lo siguiente:

1) Los paises de la Union estan obligados a asegurar
a los nacionales de los paises de la Unién una proteccion

eficaz contra la competencia desleal.

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto
de competencia contrario a los usos honestos en materia

industrial o comercial.
3) En particular deberan prohibirse:

1. cualquier acto capaz de crear una

confusion, por cualquier medio que sea, respecto del
establecimiento, los productos o Ila actividad
industrial o comercial de un competidor;

2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del

comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los
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productos o la actividad industrial o comercial de un

competidor;

3. las indicaciones o aseveraciones cuyo
empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir
al publico a error sobre la naturaleza, el modo de
fabricacion, las caracteristicas, la aptitud en el

empleo o la cantidad de los productos.

Por ultimo, en el caso de autos también resulta
aplicable lo dispuesto en el articulo 8 del Convenio de
Paris, el cual dispone que “El nombre comercial sera
protegido en todos los paises de la Unidn sin obligacion de
depdsito o de registro, forme o no parte de una marca de

fabrica o de comercio”.

Por lo sefalado precedentemente, es evidente la
confusion que se produciria de otorgarse el nombre de
dominio en disputa a un tercero que en nada se relaciona
con mi representada, ya que como se sefald
anteriormente, la expresion "FOODS ALIMENTOS CCU’,
idéntica al nombre de dominio disputado, corresponde y se
asocia directamente con mi mandante al coincidir con los
elementos esenciales de la marca de la que es dueina

su empresa matriz y con su razon social.

Los articulos senalados del Convenio de Paris recién
citado, tiene plena vigencia y aplicabilidad en Chile y rango

de ley.



31

F) Uso efectivo en Internet del signo “FOODS
ALIMENTOS CCU”

Otro elemento a considerar es que la expresion

"FOODS ALIMENTOS CCU” que identifica a mi mandante

y los productos alimenticios que ofrece en el mercado

nacional, se utiliza efectivamente en_ _Internet,

asociado a ella.

A este respecto debemos senalar que los productos de
FOODS COMPANAIA DE__ALIMENTOS CCU S.A. son
efectivamente ofrecidos, promocionados y publicitados a

través del sitio Web www.ccu.cl, donde se puede apreciar

un uso efectivo y recurrente de la marca FOODS

"€ CCU - Un Mundo de Sabores » Snacks Dulces - Windows Internet Bxpl

Buscarrl |[Buscay
Un mundo de sabores

Quiénes Somos E |l'_ Nuestras Marcas Sustentabilidad Consumo Responsable Centro de Prensa  Gomunicate con Nosotros:

Snacks Dulces

Con presencia en las categorias de cereales, confites, brownies, queques y bizcochos, CCU esta
presente en la industria de los productos listos para comer complementando asi su variada oferta de
bebestibles con y sin alcohol.

otelladas Foods Alimentos CCU S.A
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mandante y sus productos en el mercado, tal como se

observa a continuacion:

Del mismo modo, al ingresar como patrén de
blsqueda la expresion FOODS ALIMENTOS CCU, se podra

observar que los primeros resultados corresponden, o

bien aluden directamente a mi mandante y sus reconocidos
productos. De este modo, si el buscador mas famoso del
mundo asocia la expresion FOODS ALIMENTOS CCU
(sobre la que se estructura el dominio en disputa) a mi
mandante, épor qué los usuarios de Internet no

debieran hacer lo mismo?

/& toods alimentos ceu - BW.
%i ﬁ\'\up v google.clisearchig=foods s+ ceubium=1&hizes SulTanGHIP

Archivo  Edicibn  Ver Favoritos Herramientas  Ayuda

i Favoritos | g [0 Sitios sugeridos = {g] Galeria de Web Slice v

|49 foods limentos ccu - Buscar con Google % v B) -~ @ - Pigina~ Seguridad v Herramientas~ @~
cVienes sequido por aqui? Haz de Google tu pagina de inicio. De acuerdo No gracias
+Ti LaWeb Ima il Acceder | £
GO\ ;g[e foods alimentos ccu
Bisqueda avanzada
Busqueda
Todo CCU - Un Mundo de Sabores » Snacks Dulces
www cou cl/nuestros-negocios/snacks-dulces/
Imagenes Foods Alimentos CCU S A nace a comienzos de 2008, luego que Galaf S A, empresa
i coligada de CCU, incorpora a su negocio de confites la categoria de los ...
aps
Vidéos CCU Un Mundo de Sabores » Comerc»ahzaclon Disfribucion y .
Noticias Transpur\es CCU Lida. es e operador logistico de CCU para los praductos ..
Mas %) Mostrar mas resultades de ccu.cl i
Calaf SA -La Reina, Santiago - METROPOLITANA - (2) 2737222 ...
Santiago de Chile waw_chilnet.clifc/company/results_company_mbr.asp?
Gt biansian foods compania de alimentos ccu s a. calle jorge alesandri 364. |a reina - santiago.
(56) - (2) - 2737222 chile. Phones, (56-2) 2737222 R.U.T.. 99542980- 2 ...
La Web S A -Vitacura, Santiago - OPOLITANA - (2) 2737222 ...

Péginas en espafiol
Paginas de Chile

Paginas extranjeras
traducidas

hilnet clirc/companylresults_com
ompania de alimentos ccu s.a..

| Mostrar mas resultades de chilnet cl

Foods Cia Alimentos Ccu | Asociacion.Anda.avisadores,
Todos los resultados w.guizanda cliempresa_sel php?id=51668
Blisquedas relacionadas Foods Cia Alimentes Ccu | Asociacion Anda, avisadores. | Vitacura 2670 Piso 19, Las

) ) Condes. Santiago, Chile | wvw.calaf cl
Més herramientas

Calaf S A FOODS COMPANIA DE ALIMENTOS CCU S A ... =

Listo @ Internet | Modo protegide: desactivado
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Asi las cosas, la marca “FOODS COMPANIA DE
ALIMENTOS CCU”, es real vy efectivamente
promocionada y utilizada en Internet, por lo que
resulta clara la asociacion que realizaran los usuarios
y publico consumidor, entre el nhombre de dominio
solicitado FOODSALIMENTOSCCU.CL y mi mandante.”

OCTAVO: Que por resolucién de 26 de Octubre de 2011,
notificada con esa misma fecha, se tuvo por presentada
demanda de asignacion de nombre de dominio por la parte
del segundo solicitante, FOODS COMPANIA DE ALIMENTOS
CCU S.A. vy se confirio traslado por tres dias al primer

solicitante.

NOVENO: Con fecha 02 de Noviembre de 2011, se recibid
la causa a prueba, fijando como hechos substanciales,
pertinentes y controvertidos los siguientes: “Derechos y/o
interés de las partes en el nombre “foodsalimentosccu.cl” y
utilizacién efectiva que las partes han hecho del nombre
“foodsalimentosccu.cl”. Esta resolucion fue notificada a las
partes por correo electréonico en la misma fecha en que se
dicté.

DECIMO: Que el segundo solicitante FOODS COMPANIA
DE ALIMENTOS CCU S.A., reiterd documentos
acompafados en la demanda arbitral por asignacién de
nombre de dominio conjuntamente con su demanda por la
asignacion del nombre de dominio materia de este

arbitraje, con citacién de parte contraria. El tribunal tuvo
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presente los documentos en la forma solicitada, se notifico
a las partes por correo electrénico su providencia vy los

documentos no fueron objetados en tiempo ni forma.

UNDECIMO. Que por resolucion de fecha 17 de
Noviembre de 2011, que fija el plazo de cinco dias para
hacer observaciones a la prueba rendida y al proceso en

general, se notificd a las partes por correo electrénico.

DUODECIMO: Que con fecha 24 de Noviembre de 2011,
se tuvo presente las observaciones a Ila prueba,
presentadas el dia anterior, por el seqgundo solicitante y se

notificd a las partes por correo electrénico.
CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que por las afirmaciones del segundo
solicitante, FOODS COMPANIA DE ALIMENTOS CCU S.A. vy
por la documentacién acompanada oportunamente a los
autos y no objetada, resulta ser que se trata de una
empresa que ha capitalizado su trayectoria comercial
protegiendo sus marcas comerciales mediante su
inscripcion en el Departamento de Propiedad Industrial, en
las que se incluye la expresion “CCU”, como se detalla en
el acapite séptimo de las parte expositiva del presente

fallo.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, cabe a este

sentenciador dilucidar si los derechos marcarios del
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segundo solicitante, constituyen por si mismos un mejor

derecho al nombre de dominio “foodsalimentosccu.cl”.

TERCERO: Que si bien en materia de registros de nombres
de dominio se aplica por regla general el principio “FIRST
COME, FIRST SERVED”, el mismo no resulta ser una regla
absoluta. Dicho principio tiene su excepcién en la
acreditacion de un mejor derecho por la parte a quien le
corresponde la probanza en contra del mismo. El valor
absoluto del este principio se verifica en aquellas
oportunidades en las cuales ninguna de las partes rinde
probanzas de mejor derecho; o rendidas estas, resultan
equivalentes en su valoracién, de modo tal que el Unico
modo romper dicha igualdad de derechos es con la
aplicacién no de una regla de derecho objetivo, sino del
principio "FIRST COME, FIRST SERVED”. En el caso sub lite
la parte de FOODS COMPANIA DE ALIMENTOS CCU S.A.,
presentd prueba completa respecto de su mejor derecho,
como segundo solicitante, del nombre de dominio en

cuestion.

CUARTO: Que, siguiendo el raciocinio anterior, resultaba
esencial para este sentenciador no sélo la invocacion del
principio FIRST COME FIRST SERVED sino que ademas el
primer solicitante hubiere acreditado su mejor derecho
mediante una prueba convincente, lo que en el hecho no
ocurrid, toda vez que estuvo en rebeldia durante todo el

juicio y sin rendir prueba de ninguna especie.



36

QUINTO: Adicionalmente, la inscripcién del nombre de
dominio “foodsalimentosccu.cl” por parte del primer
solicitante constituye una amenaza a la marca comercial del
segundo solicitante, que puede verse afectada por la
confusion y por la dilucion marcaria, toda vez que al
concebir el primer solicitante nombre de dominio en
conflicto en funcidn de la marca CCU, que identifica las
marcas registradas con la expresion CCU, puede
entenderse que el dominio “foodsalimentosccu.cl”, forma
parte de las de marcas "CCU” e inducir a creer que existe

union entre el dominio asi configurado y las marcas CCU.

SEXTO: Que el hecho de concluir que el mejor derecho al
nombre de dominio “foodsalimentosccu.cl” corresponderia
al segundo solicitante, no perjudica, en absoluto, al primer
peticionario, quien como particular no tiene rubro ni

actividad que se vincule con el dominio aludido.

Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos 3 vy
siguientes del anexo 1, sobre procedimiento de Mediacion
y Arbitraje, de NIC Chile,

RESUELVO:

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio
“foodsalimentosccu.cl” al segundo solicitante, esto es,
FOODS COMPANIA DE ALIMENTOS CCU S.A. RUT No°
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99.542.980-2, persona juridica dedicada al rubro de su
denominacion, domiciliada para estos efectos en Avenida
Andrés Bello 2711, Piso 19, Santiago.

SEGUNDO: Que no se condena en costas al primer
solicitante por no existir en los autos antecedentes que

permitan hacerlo.

Notifiquese por correo electronico y a la Secretaria de NIC
Chile; firmese la presente resolucién por el Arbitro y dos
testigos. Remitase el expediente a NIC Chile, una vez

vencido el plazo de eventuales recursos.

Ricardo Sandoval Lopez

Juez Arbitro

Julia Valenzuela del Valle Marcy Navarro Puentes
R.U.T. N°4.831.827-4 R.U.T. N© 7.189.578-5

Testigo Testigo



