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MAT: Asignacion de nombre de dominio “peskadito.cl”

Santiago, tres de junio de dos mil once

VISTOS:

1.- Que por oficio N° OF12935 de fecha 30 de Septiembre de 2010, el
Departamento de Ciencias de la Computacion de la Universidad de
Chile (NIC Chile), notificé al suscrito la designacién como Arbitro para
resolver el conflicto planteado por la inscripcion del nombre de dominio
“peskadito.cl”; entre Sociedad Pesquera Landes S.A., como primer
solicitante, y Comercial Pescamar Ltda. , como segundo solicitante;

2.-  Que los hombres de dominio “.cl” se rigen en Chile conforme a un
estatuto especialmente dictado al efecto, denominado “Reglamento
para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”, en
adelante el “Reglamento”, y cuyo anexo 1 contempla las normas por
las que se ha de regir el Procedimiento de Mediacion y Arbitraje. Que
de acuerdo a estas normas, y el encargo encomendado, corresponde
al suscrito resolver la materia debatida, fundado en su calidad de
“Arbitro Arbitrador”;

3.- Que concordante con lo expuesto, por resolucion de fecha 7 de
Octubre de 2010, el suscrito aceptd el cargo de Arbitro Arbitrador, jurd
desempenarlo fielmente y citd a las partes a una audiencia para
convenir las reglas de procedimiento del arbitraje para el dia 19 de
Octubre de 2010 a las 15:30 horas en la sede del fribunal arbitral. Esta
resolucion se notificd a las partes por carta certificada, y via correo
electréonico a los domicilios y direcciones registrados en NIC Chile;

4.- Que habiendo sido vdlidamente citadas las partes, el respectivo
comparendo de fijacién de normas de procedimiento se llevd a cabo
el dia 19 de Octubre de 2010, con la asistencia de don Enrique
Weisselberger por la parte de Sociedad Pesquera Landes S.A., como
primer solicitante, y de don Victor Toledo Machuca por parte de

Comercial Pescamar Ltda. como segundo solicitante;
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5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de
Comercial Pescamar Ltda., hizo valer ante este Tribunal Arbitral sus
pretensiones de mejor derecho sobre el nombre de dominio
“peskadito.cl”, para lo cual sostuvo lo siguiente: a) Que su
representada es duena de la marca comercial “Peskaditos” y obtuvo
primero que la contraria, su solicitud de dominio web en NIC Chile; b)
Que su representada es una empresa que forma parte del grupo de
empresas Inversiones Pescamar S.A., fundado en 1994, por lo que goza
de cierta trayectoria en el mercado chileno e internacional, contando
con los recursos necesarios para cumplir las expectativas y los mas altos
estandares requeridos en el rubro; c) Que se ha consolidado como
proveedor de una serie de empresas, instituciones y personas, gracias a
su experiencia en la comercidlizacién de productos maritimos,
asistiendo a las mas destacadas ferias pesqueras en el mundo; d) Que
como parte de una estrategia, y después de conocer la experiencia
del éxito que tuvo la marca “Mariskito” que vende via Internet
pescados en toda Espana, y que desarrollan productos apanados de
merluza aprovechando los cortes o pedazos pequenos del pescado,
decidid crear y comercializar los mismos productos acd en Chile, pero
bajo la marca *Peskadito”, representando una gran innovacién en el
mercado nacional y en los procesos productivos por el ahorro de
sobras que representaba; e) Que la marca comercial es uno de los mds
antiguos objetos de la Propiedad Industrial, y por su parte el individuo,
en funcion de satisfacer necesidades requiere de una identidad que lo
haga ingresar, prosperar y mantenerse exitosamente en el trafico
economico; vy g) finalmente sostiene que las marcas comerciales, a
diferencia de las patentes de invencidn, no tienen que ser el resultado
absolutamente original del intelecto humano, ya que el empresario
podria adoptar como marca un signo que ya se utilice en el mercado

siempre que distinga sus productos o el signo haya adguirido
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distintividad a través de su uso; i) En apoyo de sus argumentaciones
acompand a este Tribunal Arbitral copia de folleto de la marca
“Mariskito”, y copia de inscripcién de la marca “Peskadito” en el
Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, bajo el N° 825.462 vy 825.463.
6.- Por su parte, de acuerdo con las normas de procedimiento
fijadas, la parte de Sociedad Pesquera Landes S.A., estando dentro de
plazo, hizo también valer ante este Tribunal Arbitral sus pretensiones
sobre el nombre de dominio en cuestidn, para lo cual sostuvo lo
siguiente: a) Que Pesquera Landes se establece en 1960 como una
sociedad dedicada exclusivamente a la comercializacién de harina vy
aceite de pescado. Luego de cuatro décadas comienza su expansiéon
y diversificacién, lo que incluye clientes a nivel nacional e internacional,
para lo cual cuenta con una gran capacidad de trabajo que incluye
los servicios de un equipo de mds de 550 personas. b) Que por medio
de la solicitud N° 809.362, de 27 de febrero de 2008, la conftraria,
Comercial Pescamar Ltda. requirid el registro de la marca comercial
“Peskaditos” destinado a distinguir servicios de estrategias publicitarias,
y resolviendo dicha peticion, el 25 de agosto de 2008, se le concedid el
registro de dicha marca con el N° 825.463. Sin embargo, sefala que
este registro se enconftraria afecto a una serie de causales de nulidad,
pues tanto el registro como la solicitud hecha a NIC Chile fueron
obtenidas con infraccidn a los principios de la ética mercantil. c) Que
en la actualidad, Sociedad Pesquera Landes comercializa vy tiene una
inea de productos denominados “Peskaditos”, que constituye un
activo importante de la sociedad, y que dichos productos y servicios,
constituyen  un simbolo caracteristico en productos maritimos,
asociédndose e idenfificdndose inmediatamente con Sociedad
Pesquera Landes. Y a mayor abundamiento, senala que con fecha 23
de noviembre del ano 2009, Sociedad Pesquera Landes, solicito el

registro de la marca “Landes Peskaditos”. d) Que como antecedentes
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de derecho, la parte de Sociedad Pesquera Landes sefiala que los
nombres de dominio tienen un rol “undamental como identificadores
del origen de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen via
Infernet y por tanto se debe aplicar el principio doctrinal que considera
que la relacién entre nombres de dominio y marcas comerciales es
estrecha. Por esto, la resolucién de conflictos por asignacion de
nombres de dominio debera ser resuelta entre otros criterios, en base a
la fitularidad de las solicitudes y registros marcarios para el signo pedido
como dominio, y en base a la Politica Uniforme de Resolucion de
Conflictos de Nombres de Dominio. ) Que si se asigna el nombre de
dominio al segundo sclicitante, causaria confusidn entre los
consumidores, quienes al acceder al nombre de dominio
www.peskadito.cl, creerian que se trata de una pdgina de internet de
su cliente, y no del segundo solicitante, puesto que aungue ambos
tengan solicitudes marcarias en trdmite, es su cliente quien ha
comercializado y le ha dado fama a los productos peskaditos; f)
Sociedad Pesquera Landes también invoca como antecedente de
derecho, el criterio de buera fe. Senala que el hecho de apropiarse de
un identificador denfro de la red, idéntico a una marca comercial
ajena debe catalogarse como confrario a la buena fe, y por lo tanto al
articulo 1546 del Codigo Civil Chileno, el cual sehala que los contratos
deben ejecutarse de buena fe, y el articulo 14 de la Reglamentacién
para el Funcionamiento del Registrc de Nombres del Dominio CL que
prescribe: “Serd de responsabilidad exclusiva del solicitante que su
inscripcion no contrarie las normas vigentes sobre abusos de
publicidad, los principios de la competencia leal v de la ética
mercantil, como asimismo, derechos validamente adquiridos por
ferceros.” g) Senala que, se debe tener presente que de no aceptarse
el registro a favor de su mandante, su cliente podria verse expuesto a

un dano real en su patrimonio, por cuanto Comercial Pescamar
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Limitada podria limitar la difusion e incluso menoscabar la calidad del
afamado y reconocido producto de su cliente “Peskaditos”. Dicho
riesgo es conocido en doctrina como “Dilucién de marca o imagen
comercial”, que comienza en la mente de los consumidores y genera
un dano imperceptible. Sefala que la dilucidn afecta directamente a
las marcas en diversos dmbitos. Dentro del dmbito sicoldgico, tiene
implicancias en variables como el reconocimiento, la recordacién, las
asociaciones y la fidelidad. h) Ademds, sefala, si no se acepta el
registro a su nombre y se acepta a nombre de la contraparte, causaria
gran confusidn entre el publico consumidor y podria limitar la difusion vy
menoscabar la calidad del producto “Peskaditos”, lo que se contraria
con el arficulo 4 letra a) de la nueva ley 20.169 sobre Competencia
Desleal que expresamente condena “Toda conducta que aprovecha
indebidamente la reputacién ajena, induciendo a confundir los propios
bienes, servicios, actividades, signos distintivos o establecimientos con
los de un tercero”. i) De los hechos expuestos, sefiala que solo cabe
concluir que Comercial Pescamar Limitada no podia sino conocer y
saber que la marca “Peskaditos” ha sido obra y esfuerzo de un tercero,
quien ha reclizado una considerable inversion en la creacién vy
desarrollo de sus marcas, y que con un evidente dnimo de plagio vy
usurpacion, ha logrado registrar en nuestro pais una marca idéntica a
la de su representada, la cual hoy se encuentra en proceso de nulidad;
J) Por dltimo, senala que si no se asigna el nombre de dominio a favor
de su mandante, el segundo solicitante impedird a su mandante
identificarse con dicha denominacién, y estaremos frente a un caso en
que se perturbara los negocios de su mandante. k) Termina por concluir
que el hecho que exista una pdagina web con el nombre “Peskadito”
causaria un perjuicio irreparable a Sociedad Pesquera Landes ya que
es dicha sociedad la que le ha dado fama y reconocimiento a ese

nombre, y la mayoria del publico lo entiende asi. 1) En un oftrosi, la parte
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de Sociedad Pesquera Landes acompand una serie de copias simples
de publicidad de lineas de productos marca "Peskaditos” que incluyen
volantes publicitarios, calcomanias, fotografias de separadores,
facturas, catdlogos, y copias obtenidas de la pdgina web de Inapi de
las solicitudes de marca “Landes Peskadito™, N° 885.980 de servicios de
clase 35, N° 885.979 de productos clase 29 y N° 885.978 de productos
de clase 16;

/.- De las presentaciones de cada parte, con fecha 9 de Noviembre de
2010 se dio traslado para contestar o rebatir las pretensiones o
aseveraciones efectuadas por sus respectivas contrapartes, las que
fueron evacuadas por ambas partes. Esencialmente, ambas partes
reiteran sus argumentos, y agregan otros que serdn referidos en los
puntos siguientes. a) La parte de Comercial Pescamar, agrega
bdsicamente que es duena de la marca "Peskaditos”. Sefala que por
resolucion de 25 de Agosto de 2008, el Director Nacional de INAP! le
concedid el registro de la marca “Peskaditos”, asigndndole el N° de
registro 825.463. Senala también que solicitdé antes que la contraria el

IH

nombre de dominio “peskaditos.cl” a NIC Chile. Agrega que existe
plena vigencia del dominio de Comercial Pescamar sobre la marca
“Peskaditos”, v si bien es cierto que Sociedad Pesquera Landes solicito
la nulidad de la inscripcion del nombre “peskaditos” ante el INAPI, aun
no ha logrado obtener la declaracidén de nulidad. b) La parte de
Sociedad Pesquera Landes senala que el segundo solicitante no posee
mejor derecho sobre el nombre de dominio porque es Landes quien ha
comercializado los productos en cuestion con la denominacion
"Peskadito” y con bastante mds antigledad que la contraparte, como
ha quedado constancia en los documentos acompanados. Senala
gue el segundo solicitante efectivamente tiene registrada la marca

“Peskaditos” para las clases 16 y 35, sin embargo su representada es la

titular del Unico registro marcario para la denominaciéon “Peskaditos”
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para la clase 29, que distingue pescados, conservas de pescados,
crustdceos, mariscos, lo que a todas luces son los productos que serdn
promocionados en el dominio en disputa. Senala ademds que la
buena fe de su cliente radica justamente en el hecho que él mismo ya
posee derechos adquiridos marcarios en Chile respecto al término
“Landes Peskaditos”, y que su comercializacion y publicidad datan de
fechas muy anteriores. Asi, senala que lo que corresponde es aplicar el
principio de “first come first served”. Finalmente, agrega que a su parte
le asiste el principio de libertad de emprendimiento en materia
econdmica, que se veria vulnerado en caso de aceptarse la oposicion
del segundo solicitante;

8.- En consideracion a las normas de las reglas del procedimiento
acordado, en cuya virtud las partes deben acompanar y/o hacer valer
todos los antecedentes o medios probatorios que respaldan sus
pretensiones, se omitid recibir la causa a prueba, y por resolucidon de
fecha 3 de Diciembre de 2010, se citd alas partes a oir sentenciag;

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

9- Que de los antecedentes expuestos, fluye para éste Arbitro la
necesidad de determinar a quién le corresponde un mejor derecho
sobre el nombre de dominio “peskadito.cl”, basado en argumentos de
hecho y de derecho, toda vez que la parte de Sociedad Pesquera
Landes S.A. presentd en primer lugar su solicitud, y ha acreditado
detentar un uso y/o forma de proteccidon juridica sobre la misma; vy el
segundo solicitante, fundado esencialmente en detentar registros de
marcas comerciales sobre la denominacion “peskaditos”;

10- Que en opinidn de este Arbitro ambas partes han dado
argumentos que les permiten sostener un derecho o pretension sobre el
nombre de dominio "peskadito.cl”;

11.- Que no obstante, corresponde a esta Arbitro dilucidar a cudl de

las dos partes debe asigndrsele el término “peskadito.cl” como




10

"

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

identificador, como signo distintivo, marcador, localizador o direccién
IP en relacidn con los productos y/o servicios que comercializan o
prestan, independientemente de ser o no duefio de la marca
comercial;

12.-  Que concordante con lo expuesto, los argumentos esgrimidos por
las partes, demuestran y confirman que estos se fundan en hechos
objetivos, precisos y demostrables, por lo que debe descartarse
cualquier consideracion o intencidn de apropiacion de un signo gjeno,
y en consecuencia desestimarse una intencién ilegitima o de mala fe,
que atente contra los principios y normas del Reglamento. En efecto,
ambas partes han confirmado y respaldado tener un legitimo derecho
o pretension sobre el nombre de dominio “peskadito.cl”, fundado
esencialmente en un uso previo de similares denominaciones, y en
formas de proteccidn juridica y transmisiéon al pUblico de signos similares
como son registros marcarios;

13- Que frente a lo expuesto en el numeral anterior, el primer
solicitante en sus presentaciones ha logrado demostrar un uso actual y
legitimo de la denominacion “peskadito”, siendo también titular de la
marca comercial “Landes Peskadito”. El segundo solicitante ha
demostrado ser titular de la marca comercial “peskaditos”, la cual, sin
perjuicio de haber sido impugnada de nulidad ante INAPI, a la fecha
ésta no ha sido resuelta por lo cual se encuentra plenamente vigente.
En consecuencia la marca comercial “Landes Peskadito” del primer
solicitante, coexiste con la marca comercial *Peskaditos” del segundo
solicitante, siendo ambas marcas similares al dominio en disputa
“peskadito.cl”;

14- Que este Arbitro estima que los argumentos del segundo
solicitante, en cuanto a que resolver en la asignacién de un nombre de
dominio debe considerarse la ftitularidad del registro marcario

“peskaditos”, no es determinante para la resolucion de este caso, ya
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que tal como se ha dicho, el primer solicitante también tiene registrada
la marca “landes peskaditos”, y ha hecho uso de la misma:

15.- Que, a su vez, los antecedentes allegados a estos autos,
permiten tener por acreditada la actividad desarrollada por el primer
solicitante, asociada a la expresidon cuya inscripcion constituye el
objeto del presenta arbitraje, lo que reafirma la conviccién a la que ha
llegado este sentenciador en el sentido del legitimo interés y buena fe
que ha inspirado la solicitud del primer solicitante, y en consecuencia
descartar cualquier pretensién de registro abusivo o de mala fe:

16.- Que de acuerdo a lo expuesto, en opinién de este Arbitro los
argumentos hechos valer por el segundo solicitante, no constituyen
elementos suficientes que permitan sostener que esta parte detenta un
‘mejor derecho”, que a su vez supere o anule el principio de “first
come, first served”. En este sentido, este Arbitro ha sido reiterativo en
sostener que en materia de registros de nombres de dominio, la regla
general del principio de “first come, first served”, si bien no resulta ser
una regla absoluta, se trata de un principio orientador, que en este
caso concreto si corresponde aplicarlo, por las siguientes razones: a)
Porque dicho principio se ampara en la buena fe que existe por parte
de los solicitantes de nombres de dominio, de modo tal que
corresponde generalmente aplicar el mismo cuando las partes en
conflicto no respaldan sus derechos, o bien acreditan derechos o
intereses de similar valor; y b) Porque en este caso, ha quedado
suficientemente acreditado por medios de prueba suficientes, que la
solicitud de la parte de Pesquera Landes S.A tiene un respaldo claro y
objetivo, confirmatorio de la buena fe de su solicitud;

17- Que a mayor abundamiento, este Arbitro conforme a las
facultades que le han sido oforgadas por el Reglamento, debe
ajustarse en su actuar a la calidad de *Arbitrador”, en cuanto debe

resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, vy las
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normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio. Que
precisamente es sobre la base de estos principios que este Arbitro ha
valorado la prueba acompanada por el primer solicitante para
respaldar su pretension, credndose la conviccidn absoluta de que a
este Ultimo corresponde el mejor derecho sobre el nombre de dominio
“peskadito.cl”;

18.- Que no obstante lo anterior, ademds el Reglamento contempla en
su Art. 6° que “Por el hecho de solicitar la inscripcién de un nombre de
dominio bajo el dominio CL, se entiende que el solicitante acepta
expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas
las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de
ninguna especie.”. Que asimismo, el Art. 14 del Reglamento dispone
expresamente que “Serd 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 ética
mercantil, como asimismo, derechos vdlidamente adquiridos por
ferceros.”.

Y visto ademds, las facultades que al sentenciador le confieren la
Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del
Dominio CL vy los articulos 836 y siguientes del Codigo de Procedimiento
Civil, particularmente en cuanto debe resolver en el sentido que la
prudencia vy la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las
partes por las que se rige este juicio y lo dispuesto en los articulos 222 v
siguientes del Cdédigo Orgdnico de Tribunales.

RESUELVO:

1.- Asignar el nombre de dominio “peskadito.cl” a la parte de
Sociedad Pesquera Landes S.A. Rechazase la solicitud presentada por
el segundo solicitante, Comercial Pescamar Ltda.

2- Que en uso de las facultades que competen a este Juez Arbitro,

no existe condena en costas, y se resuelve que las mismas serdn

10
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pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados en el proceso.

3.-  Notfifiquese la sentencia a las partes por carta cerfificada, sin
perjuicio de su nofificacién a las mismas y a NIC Chile por correo
electrénico. Dese copia autorizada a las partes que lo soliciten, a su
costa y devueélvanse los antecedentes a NIC Chile para su archivo.

4.-  Conforme lo dispone el articulo 640 del Cédigo de Procedimiento
Civil, firman la presente sentencia en autorizaciéon de la misma los

testigos que mds abajo se indican.

Sentencia pronunciada pcr el Arbitro don Cristidn Mir Balmaceda.
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