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Foja 39
Santiago, dos de mayo del afio dos mil catorce
VISTOS:
Y, teniendo presente lo dispuesto por el nimero quinto de las bases de
procedimiento de fojas 11 y siguiente de autos y lo dispuesto por el articulo
170 del Cddigo de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte
Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y
habiéndose citado a las partes a oir sentencia definitiva en juicio arbitral de
asignacion del nombre de dominio “FRISBIE.CL”, procede dictar sentencia.
PARTE EXPOSITIVA:
Por Oficio de fecha 28 de noviembre de 2013, el Departamento de Ciencias de
la Computacion de la Universidad de Chile (NIC Chile), designé al suscrito
Juez Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripcién del nombre
de dominio “FRISBIE.CL”", surgido entre don Pablo Narciso Lagos Rodriguez,
Rut 17.247.137-4, domiciliado en Libertador Bernardo O’higgins 232, Santiago
y FRISBY S.A., representada en estos autos por Estudio Johansson y Langlois
Limitada, y por su Abogado don Pascual Sanhueza Salazar, todos con
domicilio en Pio X 2460, Of. 1101, comuna de Providencia, Santiago.
Que por resolucion de fecha 2 de diciembre de 2013 el suscrito acepto el cargo
de Juez Arbitro Arbitrador y juré desempeiiarlo en el menor tiempo posible y
Ccito a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral
segun consta a fojas 2 de autos, el que se efectud en la Oficina del Juez
Arbitro el dia 9 de diciembre de 2013, al que asisti6 solo la segunda solicitante
Frisby S.A., las que se notificaron por correo electrénico al primer solicitante
don Pablo Narciso Lagos Rodriguez con igual fecha.
Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente causa Pablo Narciso
Lagos Rodriguez, primer solicitante y FRISBY S.A., segunda solicitante.
Enunciacion de los fundamentos de hecho y de derecho y peticion
presentadas por FRISBY S.A., en su escrito de demanda de asignacion del
nombre de dominio en disputa de fojas 30 y siguientes:
1.- SOLICITUD DEL NOMBRE DE DOMINIO “FRISBIE.CL” POR PARTE DE
FRISBY S.A.
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Sefala que la solicitud del nombre de dominio en disputa, se funda en el hecho
que corresponde a un nombre casi idéntico, al punto de crear confusion en el
publico consumidor, con la denominacion “FRISBY” previamente registrada
como marca comercial y utilizada en el mercado, gozando dicha expresion de
identificacion a nivel latinoamericano entre el publico consumidor y la empresa.
Sefala que FRISBY S.A. es una empresa colombiana que opera en el mercado
de los restaurantes de comida rapida, industria donde ha alcanzado una
posicion de liderazgo a nivel nacional y latinoamericano. Su actividad se
focaliza en desarrollar y proveer excelencia en el servicio, integridad en su
trabajo y un fuerte compromiso con la comunidad.

Indica que inicio sus actividades en 1977, a través de una pizzeria y heladeria
ubicada en un pequefio local en el Parque el Lago de la ciudad de Pereira,
Colombia, al iniciarse en dicho local las ventas de pollo apanado de Colombia,
siendo el inicio de la constitucion de una cadena de restaurantes dedicados a la
venta de dichos producto.

Asi, y tras 36 afos de trabajo sostenido e inversiones, hoy en dia Frisby tiene
una importante cobertura en 31 ciudades de Colombia, siendo una empresa
preocupada permanentemente por innovar y ofrecer a los clientes variedad de
alternativas de alimentacidon manteniendo siempre las premisas de servicio y
calidad.

Sefiala que en la actualidad FRISBY S.A. cuenta con 170 restaurantes,
continuando un proceso de crecimiento tanto en Colombia como en
Latinoamérica.

Que ha registrado la marca comercial que identifica a los servicios que ofrece,
en donde se da origen a la marca “FRISBY”, la cual es fonéticamente idéntica y
graficamente similar al nombre de dominio en litigio, de esta manera, cualquier
persona que se enfrente o escuche el nombre “FRISBIE.CL”, lo asociara y
relacionara de manera automatica y sin mediar duda alguna con la empresa
FRISBY, lo que no permitira a los consumidores diferenciar que los servicios

que se ofreceran en dicha pagina no cuentan con la garantia de ella.
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Como podréa apreciar Sr. Arbitro, tanto la empresa como su marca “FRISBY”,
gozan de fama, reconocimiento y prestigio a nivel latinoamericano, razon por la
cual es de toda justicia que el nombre de dominio “FRISBIE.CL” le sea

asignado.

Que al analizar la estructura grafica y semantica, vemos que la expresion
FRISBIE — nucleo del dominio materia de autos — tiene una pronunciacion
idéntica a FRISBY — marca de su propiedad — de modo que la sustitucion de la

letra Y por las letras | y E no incorporan distintividad.

En este sentido, es evidente que ha existido un esfuerzo intelectual al idear el
concepto FRISBY para identificar sus servicios, obteniendo como resultado una
construccion linguistica novedosa y caracteristica, que se encuentra protegida

por un privilegio de propiedad industrial, como lo es la marca comercial.

Que, asimismo, y como salta a la vista de su simple lectura, entre los
conceptos FRISBY y FRISBIE no existe mayor diferencia grafica y fonética, y
que parece del todo injusto que el dominio de autos se asigne a un tercero, en
circunstancias que el unico creador de la marca “FRISBY” ha sido ella, el que
ha ejercido por mas de 35 afios actividades comerciales, y el nombre de
dominio en litigio es s6lo una derivacion de la marca y nombre de dominio de la

empresa oponente.

Que, por ultimo se debe considerar que “nombres de dominio”, pese a que no
obstante se trata de una naturaleza juridica diversa a una marca comercial,
existe una realidad practica y concreta, cual es que hoy en dia la red constituye
un fundamental y popular canal de publicidad e identificador de productos y/o
servicios, razén por la cudl el objetivo de esta presentacion es lograr evitar que
terceros se apropien de expresiones similares a marcas famosas y notorias, y
que esto sea objeto de toda clase de errores y confusiones entre los
consumidores, y que el publico consumidor pueda identificar en Internet sus

marcas comerciales y nombre de dominio inscrito.

2.- DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE FRISBY S.A.
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Sefala que tiene inscritas la Marca FRISBY, registro 759424, Mixta, para
cobertura de servicios Clase 43 y para Productos de la Clase 29,
registro782627 y para la clase 30 registro 774.996, y adicionalmente es

propietaria del nombre de dominio FRISBY.CL

3.- DERECHO

Indica que el inciso primero del articulo 10 del Reglamento vigente a la fecha
de registro del nombre de dominio materia de autos, establece “Una vez que la
solicitud haya sido recibida por NIC Chile, éste la publicard dentro del plazo
mas breve que sea técnicamente factible, y en todo caso dentro de tres dia
hébiles, en una lista de solicitudes en tramite. Dicha solicitud se mantendra en
esta lista por el plazo de 30 dias corridos a contar de la publicacion, objeto de
gue eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados,
puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio”.

En otras palabras, el Reglamento vigente a la fecha de registro del nombre de
dominio materia de autos faculta a cualquier interesado cuyos derechos, por él
estime afectados, a presentar una solicitud competitiva del idéntico nombre de
dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente
resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes
logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta
manera, corresponde a un segundo solicitante, o0 a los titulares de cuantas
solicitudes competitivas hayan sido presentadas, a acreditar un mejor derecho
para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.

Por su parte, el articulo 14 del mismo Reglamento sefiala, entre otras cosas,
que serd responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripcion
cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la Republica y que no
vulnere derechos de terceros.

Que FRISBY S.A. posee respecto de la marca singularizada a lo largo de este
escrito, un derecho de propiedad adquirido con anterioridad, el cual se
encuentra debidamente amparado en virtud a lo establecido en el articulo 2° de
la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, en relacién al articulo 19 N° 25 de

la Constitucion Politica de la Republica.
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Asi, el articulo 2° primera parte de la Ley N° 19.039, establece que “cualquier
persona natural o juridica, nacional o extranjera, podra gozar de los derechos
de la propiedad industrial que garantiza la Constitucion Politica, debiendo
obtener previamente el titulo de proteccion correspondiente de acuerdo con las
disposiciones de esta ley”.

Por su parte, el inciso 3° del articulo 19 N° 25 de la Constituciéon Politica
prescribe: “Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de
invencion, “marcas comerciales”, modelos, procesos tecnolégicos u otras
creaciones analogas, por el tiempo que establezca la ley”.

Segun lo podra corroborar el Sr. Juez Arbitro, FRISBY S.A. de acuerdo a las
disposiciones establecidas en la Ley N° 19.039, ha adquirido legitimamente el
derecho de propiedad sobre sus marcas.

Que, en consecuencia, no resulta legitimo que un tercero, sin derecho alguno,
solicite el nombre de dominio “FRISBIE.CL”", es decir, una derivacion de la
marca comercial y del nombre de dominio registrados por ella, como se ha
demostrado.

Ahora bien, y como una muestra clara que permite ratificar lo expresado, es
necesario a criterio de esta parte, hacer mencion a lo establecido en los
nuameros 20 y siguientes del Reglamento, en el Titulo “De las Revocaciones de
Dominio”, nimeros que avalan desde todo punto de vista lo sefalado en el

parrafo anterior.

Si bien no estamos frente a una revocacion, en ellos, se establecen los
verdaderos principios a que debe atenerse quien de mala fe ha obtenido la
inscripcion de un nombre de dominio, constituyendo una verdadera pauta a

seguir en la materia.

Ha quedado claro el hecho que el nombre de dominio solicitado es
fonéticamente y etimolégicamente similar al signo de la empresa oponente, a
saber, “FRISBY”, quien ha hecho de “FRISBY”, una marca de prestigio. Siendo
de esta manera, cualquier consumidor que se enfrente al nombre de dominio
“FRISBIE.CL", sin duda lo relacionara y asociara inmediatamente con los

servicios que ofrece FRISBY S.A.
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Afirma que en caso de que se asigne el nombre de dominio en disputa al
primer solicitante, se producira una dilucion de las reconocidas marcas de ella
y evidentemente se inducira a error a los consumidores, quienes incluso podran
asociar la marca con una actividad desarrollada por un tercero, que ofrecera
productos que no contaran con el prestigio de la firma oponente.

En consecuencia, debe considerarse que es un hecho conocido y aceptado
que existe una intima relacion entre una marca comercial y un nombre de
dominio, lo que cobra importancia cuando los registros marcarios que
contienen como elemento destacado la expresion “FRISBY”, ha sido
debidamente solicitada ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

Que, por las razones esgrimidas en esta presentacion, de asignarse el nombre
de dominio al primer solicitante, constituiria, en primer lugar, un agravio hacia
los derechos adquiridos, como titular legitima de las marcas comerciales
mencionadas, como también a su trayectoria en el mercado, y en segundo
lugar, inductivo a error y confusion entre los consumidores respecto a la
procedencia, cualidad y género de los servicios de mis mandantes que a
través del eventual sitio web www.FRISBIE.CL fueran promocionados.

Que, finalmente, estima que en este caso es procedente aplicar lo que en
doctrina se conoce como “criterio de la identidad. Conforme a éste, se debe
preferir a aquella parte cuya marca, nombre u otro derecho o interés sea
idéntico al SDL del dominio litigioso, y si ninguno de los derechos de las partes
presenta dicha identidad, a aquella parte cuyo derecho, o el nucleo relevante o
evocativo del mismo sea idéntico al SDL del dominio litigioso o presente una

mayor similitud o vinculacién légica™”

, Y que no cabe duda en este caso que ella
es quien puede identificarse con la expresion que constituye el nombre de
dominio en conflicto, por cuanto posee una marca comercial registrada (y en
uso), cual es la sefialada en el cuerpo de esta presentacion y cuyos detalles

acompana.

Como sefiala en un fallo el profesor Ricardo Sandoval Lopez*, “ante la decision
de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro y su titular, este

sentenciador se inclina por preferir a quien efectivamente ha acreditado el uso

! Sentencia pronunciada el 12 de Enero de 2009,dxeelms.cl”, por el arbitro Marcos Morales Andrade.
% Sentencia de fecha 16 de Diciembre de 2008, “seffico
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legitimo del mismo y su proteccion a través de privilegios debidamente
publicitados frente a terceros como es la inscripcion de una marca comercial y
la inscripcion de nombres de dominio, con el consiguiente fortalecimiento de la

certeza juridica en estricta relacion al objeto de este juicio arbitral”.

En definitiva, sostiene ha demostrado que posee argumentos mas que
suficientes como para estimar que su posicion no da pie para analisis alguno
destinado a ponderar su mejor derecho, por lo que procede la eliminacion de la
primera solicitud efectuada por Pablo Narciso Lagos Rodriguez y en definitiva

asignar el nombre de dominio a FRISBY S.A..

Pode se acojan los argumentos interpuestos al momento de resolver el
presente conflicto, y en definitiva disponer el rechazo y eliminacién de la
solicitud del nombre de dominio “FRISBIE.CL” efectuada por Pablo Narciso
Lagos Rodriguez, asignandoselo a FRISBY S.A. todo con expresa condena en
costas.

Medios de prueba acompafnados por MW Producciones Limitada en su escrito
de demanda:

1.- Impresiones del sitio web de INAPI con el detalle del registro de marcas
FRISBY, de propiedad de FRISBY S.A,;

2.- Impresion web que da cuenta de la titularidad sobre el nombre de dominio
FRISBY.CL

3.- Impresién al dia 31 diciembre de 2013 de los siguientes sitios web:

a) http://www.frisby.com.co/

b) http://www.frisby.com.co/nuestra-empresa/

Que mediante resolucion de 10 de enero de 2014, se tuvo por presentada la
demanda de FRISBY S.A. y por acomparfiados los documentos, con citacion, y
confirio traslado a la demandada don Pablo Lagos Rodriguez, por el término de
15 dias habiles para su contestacion, notificando a las partes con igual fecha
mediante correo electronico.

Que la parte demandada no present6 escrito de contesta demanda, por lo que
mediante resolucion de 30 de abril de 2014, se tuvo por contestada la demanda
en su rebeldia, y se cito a las partes a oir sentencia definitiva, notificandola por

correo electrénico a las partes con misma fecha
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PARTE CONSIDERATIVA:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:
PRIMERO: Que, la cuestion que debe resolverse en este litigio de asignacion
del dominio FRISBIE.CL, consiste en determinar a quien de los litigantes
corresponde otorgar el nombre de dominio individualizado, esto es, si a don
Pablo Narciso Lagos Rodriguez, primer solicitante, o bien, a FRISBY S.A,,
segunda solicitante y demandante, conforme a los argumentos y pruebas
acompafadas al proceso.

SEGUNDO: Que, la segunda solicitante del dominio FRISBIE.CL, FRISBY
S.A., sostiene en su escrito de demanda que es titular de un mejor derecho
para que se le asigne el dominio en disputa, el que funda en que ha registrado
la marca comercial FRISBY, que distingue servicios de la clase 42 y productos
de las clases 29 y 30. Argumenta que es la creadora de la denominacion
FRISBY, la que ha posicionado en el rubro de productos alimenticios, pizzas y
helados, en su pais de origen Colombia, de tal suerte que si se asignara el
dominio al primer solicitante, se provocara confusion en los consumidores y
usuarios, ademas de implicar un desconocimiento a los derechos de propiedad
industrial que es titular. Sefala que existe una semejanza determinante entre
su marca comercial FRISBY y el nombre de dominio “FRISBIE”, y que
adicionalmente es titular del nombre de dominio FRISBY.CL

TERCERO: Que, analizados los documentos acompafados por la segunda
solicitante FRISBY S.A., consistente en copia de sus marcas comerciales
FRISBY, inscritas en Chile, y copia de su registro del dominio FRISBY.CL, se
puede concluir bajo la doctrina de la relacion existente entre marcas
comerciales y nombres de dominio, que la firma oponente FRISBY S.A., tiene
un legitimo derecho para que se le asigne el domino en disputa, considerando
las semejanzas graficas y fonéticas existentes entre los signos en cuestion.
CUARTO: Que, a mayor abundamiento, cabe tener presente a la hora de
resolver que el primer solicitante don Pablo Narciso Lagos Rodriguez, no
aporto antecedentes al Tribunal para sostener su eventual mejor derecho para
la asignacion del dominio en disputa, por lo que no existen cuestiones distintas
a los indicadas en los considerandos anteriores, a los que haya que recurrir

para la resolucion del presente litigio.
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PARTE RESOLUTIVA:
Po restas consideraciones y de conformidad al mérito del proceso y lo
dispuesto en los articulos160, 170 y 636 a 640 del Codigo de Procedimiento

Civil, 222 y 223 inciso 3° del Cadigo Organico de Tribunales, se resuelve:

1.- Que se acoge la demanda de asignacion del dominio FRISBIE.CL

presentada por la segunda solicitante FRISBY S.A.;y,

2.- Que se rechaza la solicitud de asignacion del nombre de dominio
individualizado, presentado por el primer solicitante don Pablo Narciso Lagos

Rodriguez, Rut 17.247.137-4.

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

fojas 2 de autos.

Notifiguese a las partes mediante correo electronico y a la Secretaria de NIC

Chile, de igual forma.
Archivese el expediente arbitral.

Conforme lo dispuesto en el articulo 640 del Cadigo de Procedimiento Civil,
firman como testigos Alejandra Loyola Ojeda y Marcela Barrios Gajardo,

autorizando la sentencia.

Oscar Andrés Torres Zagal Alejandra Loyola Ojeda
Abogado

Juez Arbitro Arbitrador

Marcela Barrios Gajardo
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