Fallo arbitral por dominio “osirischile.cl”

OSIRIS S.A.
_V_
CONSERVERA OSIRIS S.A.

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval Lépez

En Santiago, 20 de Agosto de 2007

VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio OF06847, de 29 de Noviembre de 2006, que
rola fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designacidn como
Arbitro en el conflicto relativo a la inscripciéon del nombre de dominio

“osirischile.cl”

SEGUNDO: Que consta del mismo oficio, en hojas anexas, que son
partes de dicho conflicto OSIRIS S.A., representada por dofia Eladia
Riquelme Mora, ambos domiciliados para estos efectos en General del
Canto 230, piso 7, Providencia, Santiago, quien tiene la calidad de
primer solicitante del nombre de dominio “osirischile.cl”, el cual pidié a
su favor con fecha 07 de Agosto de 2006 a las 17:32:11 horas GMT; y
CONSERVERA OSIRIS S.A., representado por don Flavio Belair Santi y

Christopher Doxrud, todos domiciliados para estos efectos en Pio X



2460, oficina 1101, comuna de Providencia, Santiago, quién tiene la
calidad de segundo solicitante del mismo nombre de dominio
“osirischile.cl”, el cual pidié a su favor con fecha 01 de Septiembre de
2006 a las 22:00:41 horas GMT.

TERCERO: Que por resolucién de fecha 30 de Noviembre de 2006, que
rola a fojas 4 de autos, el suscrito aceptd el cargo y juré6 desempenarlo
lealmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido la
audiencia para el dia 11 de Diciembre de 2006, a las 16:30 horas, para

convenir las reglas de procedimiento.

CUARTO: Que la resolucion 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 a fojas 7 de

autos y a NIC Chile, en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el dia 11 de Diciembre de 2006, tuvo Ilugar el
comparendo con asistencia del segundo solicitante CONSERVERA
OSIRIS S.A., representado por don William Sandoval Veloso, en
delegacion de poder don Flavio Belair y en rebeldia del primer solicitante
OSIRIS S.A., quien debia comparecer representado por dofa Eladia
Riquelme Mora, procediendo a fijar y acordar, el arbitro y las partes, las
normas de procedimiento por las cuales se regiria el conflicto, todo lo

cual consta en el acta levantada al efecto y que rola a fojas 9 de autos.

SEXTO: Que por resolucion de fecha 11 de Diciembre de 2006, se
notificd a las partes las resoluciones dictadas en la audiencia realizada el

dia 11 del mismo mes y afio.



SEPTIMO: Que mediante escrito que rola a fojas 24, de fecha 26 de
Diciembre de 2006, la parte de CONSERVERA OSIRIS S.A., en cuyo

nombre actué el abogado don Flavio Belair Santi, debidamente

facultado, demandoé la asignacion del nombre de dominio osirischile.cl,

aduciendo en su favor los siguientes argumentos de hecho y derecho

que continuacién se detallan, cuyos documentos fueron acompafados

con citacion de la contraria:

1. Que la expresién osiris representa el elemento mas destacado y

sobresaliente de su razon social, esto es, Conservera Osiris S.A.

2. Que ésta se encuentra debidamente protegida como marca

comercial.

3. Que, en el derecho, la parte de Conservera Osiris S.A. es titular de

diferentes marcas, todas ellas inscritas en el Departamento de

Propiedad Industrial del Ministerio de Economia:

a.

Osiris, productos de la clase 29 y 30, bajo el niumero de

registro 501.154;

. Osiris, establecimiento comercial de la clase 29 y 30, bajo el

ndmero de registro 497.979.

Osiris, productos de la clase 31, bajo el numero de registro
515.932.

Osiris, establecimiento Industrial de la clase 29, 30 y 31,

bajo el numero de registro 508.359.

. Osiris, servicios de la clase 42, bajo el numero de registro

508.360.

Que si bien no estamos en presencia de un proceso por
revocacion, es pertinente citar el principio que establece la
regla del articulo 22 del reglamento de nic, el cual sefala
que sera causal de revocacion ‘gue el nombre de dominio
sea idéntico o engafiosamente similar 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”.

4. Que los nombres de dominio son féaciles de recordar e identificar
con alguna actividad empresarial y en consecuencia también
cumplen funciones de caracter distintivo en el trafico virtual,
pasando asi a adquirir una existencia complementaria como
identificadores comerciales o personales, existiendo a menudo una
relacion con el nombre o la marca de la empresa titular del
nombre de dominio o con sus productos o servicios;

5. Que, la asignacion del dominio en disputa, “osirischile.cl”, causaria
un grave perjuicio a su representada, manifestado por una
diluciéon de los signos marcarios de su propiedad y particularmente
con el dominio osiris.cl ya que provocaria confusion entre los
usuarios de internet, los cuales verian similitud con “osirischile.cl”
e ingresarian en busca de productos y servicios ofrecidos por la
Conservera Osiris.

6. Que en consecuencia, no existiria identidad propia en

“osirischile.cl” o distinta de “osiris.cl”.

OCTAVO: Que por resolucién de fecha 26 de Diciembre de 2006, que
rola a fojas 34, se tuvo por presentada la demanda de asignacion del
nombre de dominio “osirischile.cl” en favor de CONSERVERA OSIRIS
S.A. y se confiri6 traslado a OSIRIS S.A., y se tuvieron por
acompanados los documentos con citacion y se notifico a las partes con

esa misma fecha.

NOVENO: Que por resolucion de fecha 16 de Marzo de 2007, que rola a
fojas 35, notificada por correo electrénico a las partes con esa misma
fecha, el tribunal recibié la causa a prueba, fijando como hechos

substanciales, pertinentes y controvertidos: Derechos e intereses de las



partes en el nombre de dominio osirischile.cl y; Utilizacion efectiva que

las partes han hecho del nombre osirischile.

DECIMO: Que por resolucion de fecha 16 de Marzo de 2006, se ordend
notificar por correo electréonico el auto de prueba a las partes,

adjuntando copia integra del mismo, lo cual se cumpli6é ese mismo dia.

DECIMOPRIMERO: Que durante el término probatorio la parte de
Conservera Osiris S.A., solicitd6 tener a la vista los documentos
acompafniados en su demanda, que rolan a fojas 19 y siguientes de

autos.

DECIMOSEGUNDO: Que por resolucion de fecha 28 de Marzo de 2007,
que rola a fojas 38 de autos, notificada a las partes el dia ese mismo
dia, se tuvo por reiterados los documentos presentados con citacion de

parte contraria y no fueron objetados dentro del plazo respectivo;

DECIMOTERCERO: Que el primer solicitante no ofrecié ni rindid

prueba alguna.

DECIMOCUARTO: Que por resolucion de fecha 10 de Abril de 2007,
habiendo expirado el término probatorio, se fijo el plazo de 5 dias para

que las partes realicen observaciones a la prueba rendida habiéndose.

DECIMOQUINTO: Que, ninguna de las partes presentd, dentro de plazo

observaciones a la prueba o al proceso en general.



CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los dichos de la actora contenidos en su demanda, en el
sentido que posee la marca inscrita OSIRIS en los registros cuyos
nameros y clases que se han precisado en la parte expositiva de este
mismo fallo, para distinguir los productos de clases ya sefalados en la
cual adujo tener registrada la marca “osiris.cl” bajo los niumeros ya
mencionados y para las clases ya indicadas, registros que no han sido
controvertidos, permiten considerar razonablemente que el segundo
solicitante, CONSERVERA S.A., tiene derechos marcarios a su favor

sobre el nombre “osirischile.cl”.

SEGUNDO: Que, recibida la causa a prueba, s6lo la parte de
CONSERVERA OSIRIS S.A., rindi6 probanzas adicionales sobre sus
derechos marcarios y sobre sus intereses relativos al nombre
“osirischile”, y, ademas, rindié calificada prueba sobre la utilizacion
efectiva que ha hecho del mismo mediante documentos que no fueron

objetados dentro de plazo de citaciéon por la parte contraria.

TERCERO: Que, con el mismo raciocinio anterior, puede considerarse
que el primer solicitante OSIRIS S.A., no ha acreditado tener mejor
derecho a su favor sobre el nombre “osirischile.cl”; ni ha concurrido a
las diversas etapas de este proceso arbitral, mas aun, dada la
naturaleza de este Tribunal, de su procedimiento y de acuerdo a lo
previsto en el Reglamento NIC — Chile, de no requerir el patrocinio de un

abogado.

CUARTO: 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, menos tratandose de causas
tramitadas sin oposicion de la parte contraria, como es en este caso.
Como aquel principio no importa una regla absoluta, este tiene su
excepcion en la acreditacion de un mejor derecho por la parte a quien le
corresponde la probanza del mismo en contra del principio antes
sefalado. 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 valoracion,
de modo tal que el unico modo romper dicha igualdad de derechos es
con la aplicacion no de una regla de derecho sino de un principio, esto
es; “first come, first served”. En contrario de lo anterior, en el caso sub
lite, ello no ocurrid, toda vez que una de las partes, Conservera Osiris

S.A., presento prueba de su mejor derecho.

QUINTO: Que en consecuencia de lo anterior resultaba esencial a este
sentenciador que el primer solicitante acreditara su mejor derecho por

los medio de prueba pertinentes, lo que en el hecho no ocurrio.

SEXTO: Por consiguiente, cabe a este arbitro sentenciador dilucidar si
los derechos marcarios de CONSERVERA OSIRIS S.A. esgrimidos en su
oportunidad, sobre el nombre “osirischile” constituyen por si mismos un

mejor derecho al nombre de dominio “osirischile.cl”.

SEPTIMO: Para resolver lo anterior, el arbitro sentenciador tiene
presente que se acredité la existencia de derechos marcarios sobre
osiris, debidamente registrados a favor del segundo solicitante, que
crean la conviccidon absoluta que constituyen mejores derechos respecto

del nombre de dominio osirischile.cl.



OCTAVO: Que adicionalmente a este sentenciador le parece que la
inscripcion del dominio “osirischile.cl” por parte del primer solicitante,
quien no demostré tener ningun derecho ni interés sobre el nombre
“osirischile”, constituye una amenaza a los derechos del segundo
solicitante sobre dicho nombre, por cuando esto produciria confusiéon
entre los consumidores y dilucion de la marca osirischile si le asigna al
primer solicitante, aun cuando su solicitud de inscripcidon no la haya

formulado de mala fe.

NOVENO: Que, junto a lo anterior, el anexo 1 de la Reglamentacion
antes mencionada, que fija el Procedimiento de Mediacion y Arbitraje,
en su articulo 7, establece el caracter de "arbitrador”, de los arbitros
competentes para resolucion de conflictos de esta naturaleza, lo que
significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislacion procesal
civil, que el arbitro debera resolver, ademas, de acuerdo a lo que su

prudencia y equidad le declare;

Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos 3, y siguientes del anexo

1, sobre Procedimientos de Mediacion y Arbitraje de NIC Chile;

RESUELVO;

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio “osirischile.cl” al

segundo solicitante, esto es, CONSERVERA OSIRIS S.A.

SEGUNDO: Que no se condena en costas a la demandada, por haber

tenido motivos plausibles para litigar.



Notifiguese por carta certificada a las partes y a NIC Chile en la forma
correspondiente; firmese la presente resolucion por el arbitro, su
secretario y dos testigos. Remitase el expediente a NIC Chile una vez

transcurrido el plazo para eventuales recursos.

RICARDO SANDOVAL LOPEZ GONZALO ANGELI GUTIERREZ
Juez Arbitro Actuario
Manuela Contreras Contreras Pablo Sallés Ubilla

8.977.283-4 9.900.757-5



