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Asunto: FW: arbitraje dominio - 'montina.cl' - fallo

De: Guillermo Carey C. <Gcareyc@carey.cl>

Fecha: Fri, 28 Nov 2008 09:17:19 -0300

A: "jorge digmann@hotmail.com' <'jorge digmann@hotmail.com™, "'mallijimenez@hotmail.com
<'mallijimenez@hotmail.com™, "'cdoxrud@jl.cl"" <'cdoxrud@)jl.cl>, ""cmora@jl.cl"' <'cmora@)jl.cl>,
"fbelair@jl.cl" <'fbelair@jl.cl™>, "mail@jl.cl" <'mail@)jl.cl>, "'fallos@legal.nic.cl"
<fallos@legal.nic.cl>

CC: Jorge Cabrera <jcabrera@carey.cl>, Maria Cecilia Mena <mmena@carey.cl>

m m

Santiago, 2 8 de noviembre de 2008.

I-. PARTE EXPOSITIVA

I.1.- Constitucion del arbitraje.-

Que por oficio OF 09426, de fecha 13 de agosto de 2008, NIC Chile comunica al suscrito la designacion
como arbitro arbitrador en el conflicto por asignacion del nombre de dominio ‘montina.cl’, designacion
que acepté con fecha 19 de agosto de 2008 y que fuera notificada a las partes y a NIC Chile por carta
certificada.

1.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Luis Alejandro Jiménez Jara, cédula nacional de identidad N° 16.022.046 - 5,
domiciliado en Seminario N° 39, Providencia, Santiago, correos electronicos

jorge digmann@hotmail.com y mallijimenez@hotmail.com, como Primer Solicitante, y 2) Tecnologia y
Alimentos Ltda., representada por Johansson & Langlois, rol tnico tributario N° 84.264.300 - 7, ambos
domiciliados para estos efectos en San Pio X N° 2460 oficina 1101, Providencia, Santiago, como Segundo
Solicitante.

1.3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la inscripcion del nombre de dominio ‘montina.cl’ suscitado entre las
partes antes individualizadas.
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1.4.- Procedimiento.

A fojas 16 y siguiente de autos se encuentra el acta en que constan las normas de procedimiento que se
acordo que regirian la tramitacion de esta instancia arbitral. Dichas normas fueron acordadas con la
asistencia del Segundo Solicitante.

1.5.- Periodo de Planteamientos.-

1.5.1.- Planteamientos del Primer Solicitante.

El Primer Solicitante, no efectu6 planteamientos.

1.5.2.- Planteamientos del Segundo Solicitante, Tecnologia y Alimentos Ltda.

a. Sostiene el Segundo Solicitante que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la expresion
registrada en varias clases como marca por ¢l, esto es “MONTINA”. Montina es una marca
conocida y tradicional de cecinas.

b. Sostiene el Segundo Solicitante que es una empresa relacionada a Empresas Ariztia, compaiiia
duenia de marcas propias y nombres de dominio que distinguen el procesamiento de materias primas
provenientes de las plantas procesadoras y su transformacion en alimentos, principalmente cecinas y
productos congelados.

La empresa a la cual se encuentra relacionado el Segundo Solicitante fue fundada a fines del siglo XIX,
con la plantacion de vifias en la zona de Melipilla. Durante las primeras décadas del siglo XX comienza la
produccion de fruta, para luego derivar en la produccion de huevos. En la década de 1950, se privilegian
los frutales, la avicultura y la produccion de pollos broiler. Durante los afios 80 comienza Empresas
Ariztia experimentd una fuerte expansion llegando a participar del 30% del mercado de su giro. Durante
la década de 1990 se inicia la produccién de pavo.

Actualmente, Empresas Ariztia exporta el 20% de su facturacion y cuenta con presencia en mas de 30
paises de América, Europa y Asia. El1 90% de las ventas corresponde a productos elaborados a base de
pollo y pavo, correspondiendo el 10% restante a subproductos y ventas agricolas.

En este ambito, Empresas Ariztia cuenta con una serie de marcas de alta preferencia y propuestas de valor
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innovadoras, contando con una red de 20 terminales de distribucion.

c. A consecuencia de lo anterior, ha logrado gran prestigio, del que — asegura —querria aprovecharse el
Primer Solicitante.

d. EI Segundo Solicitante sostiene que es titular de la marca “MONTINA” para productos de las clases
29,30y 31, registro N° 792.516; para productos de la clase 29 registro N° 541.217; para
Establecimiento Comercial de productos de las clases 16, 29 y 31, registro N° 541.217; para
Establecimiento Industrial de productos de las clases 1 a 34, registro N° 577.303; para
Establecimiento Comercial de productos de las clases 16, 29 y 31, registro N° 702.948; para
productos de las clases 16, 29 y 31, registro N° 702.947; para Establecimiento Comercial de
productos de las clases 29, 30 y 31, registro N° 792.516; para productos de la clase 29, registro N°
612.766; para servicios de la clase 43, registro N° 801.956; para Establecimiento Comercial de
productos de las clases 29, 30 y 31, registro N° 737.111.

Sin perjuicio de las marcas anteriormente citadas, el Segundo Solicitante sostiene que es titular de las
marcas “CECINAS MONTINA: RICAS. SUAVES Y NATURALES?”, registro N° 613.740, frase
propaganda para ser usada en todos los productos de las clases 29, 30 y 31 y “LA MONTINA?”, registro N°
577.303, Establecimiento Industrial de productos de las clases 1 a 34.

e. Adicionalmente, el Segundo Solicitante sostiene que ha inscrito los nombres de dominio
“lamontina.cl” y “cecinasmontina.cl”.

f. Sostiene el Segundo Solicitante que los derechos de propiedad industrial antes enunciados
demuestran suficientemente su mejor derecho al nombre de dominio en disputa. Al efecto, cita el
Segundo Solicitante el articulo 14 de la “Reglamentacion para el funcionamiento Registro de
Nombres del domino CL” (en adelante indistintamente “Reglamento”), enfatizando que es
responsabilidad del solicitante que su inscripcion cumpla con las normas legales vigentes en el
territorio de la Reptblica y que no vulnere derechos de terceros.

g. A mayor abundamiento, el Segundo Solicitante sostiene que le asiste un derecho de propiedad sobre
la marca “MONTINA?”, el cual se encuentra debidamente amparado en virtud a lo establecido en el
articulo 2° de la Ley N° 19.039 en relacion al articulo 19 N° 25 de la Constitucion Politica de la
Republica.

h. Debera atenderse, segun el Segundo Solicitante a lo dispuesto por los nimeros 20 y siguientes del
Reglamento en referencia a las revocaciones de nombres de dominio. En especial, se refiere al
articulo 22, respecto de los nombres de dominio idénticos o engafilosamente similares a una marca
de producto o servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el
reclamante es conocido.
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i. El nombre de dominio en disputa es idéntico a las marcas registradas por el Segundo Solicitante.
Del mismo modo, agrega que el nombre de dominio en disputa seria cuasi idéntico a los nombres de
dominio “lamontina.cl” y “cecinasmontina.cl” que ya le fueran asignados. Consecuencia de lo
anterior, se vulneran los derechos del Segundo Solicitante.

j. Al respecto, afirma el Segundo Solicitante que, en consideracion a que los nombres de dominio son
faciles de recordar e identificar, muchas veces cumplen también funciones de caracter distintivo en
el trafico virtual, pasando asi a adquirir una existencia complementaria como identificadores
comerciales o personales, por lo cual a menudo se les relaciona con el nombre o marca de la
empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios.

k. Si se asigna el nombre de dominio al Primer Solicitante, serd inductivo a error a los consumidores,
toda vez que pensaran que se trata de productos y servicios ofrecidos por el Segundo Solicitante.

Con el fin de acreditar sus dichos, a fojas 24 y siguientes de autos, el Segundo Solicitante acompafid bajo
apercibimiento legal los siguientes documentos cuya veracidad no fuera objetada:

I.- Copia de registros de las siguientes marcas:

a. “MONTINA”, registro N° 792.516, que distingue productos de las clases 29, 30 y 31.

b. “MONTINA”, registro N° 541.217, que distingue productos de la clase 29.

c. “LA MONTINA”, registro N° 577.303, Establecimiento Industrial de productos de las clases 1 a 34.

d. “MONTINA”, registro N° 702.948, Establecimiento Comercial de productos de las clases 16,29 y
31.

e. “CECINAS MONTINA: RICAS. SUAVES Y NATURALES”, registro N° 613.740, frase
propaganda para ser usada en todos los productos de las clases 29, 30 y 31.

f. “MONTINA”, registro N° 702.947, que distingue productos de las clases 16, 29 y 31.

g. “MONTINA”, registro N° 792.516, Establecimiento Comercial de productos de las clases 29, 30 y
31.
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h. “MONTINA”, registro N° 612.766, que distingue productos de la clase 29.

1. “MONTINA”, registro N° 801.956, que distingue servicios de la clase 43.

J. “MONTINA”, registro N° 737.111, Establecimiento Comercial de productos de las clases 29, 30 y
31.

IL.- Impresos obtenidos desde la pagina web, www.ariztia.com.

III.- Impresos obtenidos desde la pagina web www.nic.cl, en donde figuran inscritos los siguientes
nombres de dominio: www.lamontina.cl y www.cecinasmontina.cl a nombre del Segundo Solicitante.

1.6 Etapa de respuestas.-

1.6.1 El Primer Solicitante no presento escrito de respuestas.

1.6.2 El Segundo Solicitante no present6 escrito de respuestas.

II. PARTE CONSIDERATIVA.

II.1 Habiéndose clausurado el debate entre las partes a fojas 53 de autos, se resuelve el conflicto
conforme a las siguientes consideraciones.

II.2  Que el Primer Solicitante no ha presentado argumentos que justifiquen su mejor derecho para el
uso de la expresion “MONTINA” en un nombre de dominio y que, no obstante haber sido
reglamentariamente notificado en cada una de las instancias del proceso, ha guardado silencio, por lo que
a este Tribunal no le ha sido posible conocer sus argumentos de mejor derecho.

II.3  Que el Segundo Solicitante ha acreditado tener registrada la expresion “MONTINA” para
productos de las clases 29, 30 y 31, registro N° 792.516; para productos de la clase 29 registro N°
541.217; para Establecimiento Comercial de productos de las clases 16, 29 y 31, registro N° 541.217; para
Establecimiento Industrial de productos de las clases 1 a 34, registro N° 577.303; para Establecimiento
Comercial de productos de las clases 16, 29 y 31, registro N° 702.948; para productos de las clases 16, 29
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y 31, registro N° 702.947; para Establecimiento Comercial de productos de las clases 29, 30 y 31, registro
N°792.516; para productos de la clase 29, registro N° 612.766; para servicios de la clase 43, registro N°
801.956; para Establecimiento Comercial de productos de las clases 29, 30 y 31, registro N° 737.111.

Adicionalmente, el Segundo Solicitante acreditd en autos, las marcas “CECINAS MONTINA: RICAS.
SUAVES Y NATURALES”, registro N° 613.740, frase propaganda para ser usada en todos los productos
de las clases 29,30y 31y “LA MONTINA”, registro N° 577.303, Establecimiento Industrial de
productos de las clases 1 a 34.

I.4 A suvez, el Segundo Solicitante ha acreditado la titularidad de diversos nombres de dominio
conteniendo la expresion “MONTINA”, o expresiones que resultan fonéticamente similares a €sta, tales
como “lamontina.cl” o “cecinasmontina.cl”.

II.5  Resulta evidente que en atencion a los antecedentes incorporados en este proceso, la asignacion
del nombre de dominio “montina.cl” al Primer Solicitante, que es idéntico a las marcas registradas por el
Segundo Solicitante, correspondiendo a la expresion “MONTINA” y otras expresiones que contienen a la
anterior, podria inducir a los usuarios de Internet a error respecto de la procedencia de los productos y
servicios en ¢l ofrecidos.

1.6 Adicionalmente, en atencidn a que el Primer Solicitante no ha acreditado derechos o intereses
legitimos respecto al uso de la expresion contenida en el nombre de dominio en disputa, y a que la
expresion contenida integramente en €l utiliza una marca comercial debidamente registrada, se ha
vulnerado abiertamente la propiedad que se tiene sobre esta expresion. Producto de lo anterior, se
infringirian derechos adquiridos por el Segundo Solicitante, no pudiendo asignarse el nombre de dominio
en disputa al Primer Solicitante sin infringir lo dispuesto en el articulo 14 del Reglamento.

II.8.  En consideracion a lo expresado en los considerandos anteriores, este tribunal estima que el
Segundo Solicitante ha acreditado tener mejor derecho al nombre de dominio en disputa, puesto que la
asignacion del nombre de dominio al Primer Solicitante infringiria derechos validamente adquiridos por el
Segundo Solicitante, asi como también podria inducir a los usuarios de Internet a error respecto de la
naturaleza y procedencia de los servicios ofrecidos en él.

IT SE RESUELVE

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa
“montina.cl” a Tecnologia y Alimentos Ltda., Segundo Solicitante en autos.
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Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electronico.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.

Sentencia por el juez arbitro arbitrador, don Guillermo Carey Claro.

Autoriza don Jorge Cabrera Guirao, Secretario del Tribunal.

Guillermo Carey Claro

Juez Arbitro.
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