PROLAMB.CL

Santiago, 8 de Marzo del afio 2007 .-

VISTOS:
l. PARTE EXPOSITIVA.

.1.- Compromiso.

Que con fecha 1° de Marzo de 2006, fue entregada al Juez Arbitro la carpeta
Oficio NIC OF05853/2006, denominada “Arbitraje dominio prolamb.cl”, en la cual, y de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 8 del “Anexo 1 sobre Procedimiento de
Mediacién y Arbitraje” del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres
de Dominio CL, se comunic6 al suscrito su designacion como Arbitro Arbitrador para
resolver el conflicto surgido en relacién con la inscripcion del referido nombre de
dominio. Dicha designacion fue notificada al Juez Arbitro por carta y via e-mail con
fecha 12 de marzo de 2006. Lo anterior consta de fs. 1 a 5 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 7 de marzo de 2006 dirigida a NIC Chile, atencién dofa
Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito manifesto
su disposicién y aceptacion del cargo de Arbitro Arbitrador, y juré desempenarlo con la
debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por medio de dicha carta el
Juez Arbitro citd a las partes a una audiencia de conciliacién y fijacion de procedimiento
para el dia 28 de marzo de 2006 a las 11:00 horas, en calle Agustinas N° 1.291, piso 3,
Oficina C, Comuna de Santiago, Regién Metropolitana. La citada carta y resolucion rola
a fs. 6 del expediente arbitral, y el comprobante que acredita la notificacion de la misma
a las partes, rola a fs. 7 de estos autos arbitrales.

l.2.- Partes de este juicio arbitral

Son partes en este proceso arbitral, FRIMA S.A., RUT N° 59.029.140-4, domicilio
postal: Casilla 12-0, Osorno, Osorno, Teléfono: 64-313-441, e-mail: nono@procarne.cl;
www@procarne.cl; ppp@transglobo.cl y ddd@agls.cl, en caracter de demandado, y la
sociedad PROLAM YOUNG & RUBICAM S.A. (rep. por Sargent & Krahn), RUT N¢
96.569.640-7, domiciliada en Av. Andrés Bello 2711, piso 19, Las Condes, Santiago,
Teléfono: 3683500, e-mail: ccc@weekmark.cl; ooo@weekmark.cl; fff@weekmark.cl;
hhh@sargent.cl sss@sargent.cl; en caracter de demandante.




.3.- Comparendo de conciliacion y fijacion de procedimiento.,

Con fecha 28 de marzo del afio 2006, siendo las 11:00 horas, se llevo a efecto el
comparendo de conciliacion decretado en estos autos arbitrales, con asistencia de dona
Paulina del Carmen Flores Prenafeta, en representacion de FRIMA S.A., de dofna
Cristina Olavarria M, en representacion de la sociedad PROLAM YOUNG & RUBICAM
S.A., y del Juez arbitro don Felipe Barros Tocornal. Ambas partes presentaron poderes.
Se llam¢ a las partes a conciliacién sin que se produjera, y se acordd el procedimiento
al cual se sujetaria el juicio arbitral. Asimismo, se tuvo por notificadas expresamente a
las partes de todas las resoluciones dictadas en el expediente hasta la fecha del
referido comparendo de conciliacion. La citada acta de comparendo rola de fs. 19 a fs.
24 del expediente arbitral.

.4.- Periodo de discusion.

1.4.1.- Demanda: De fs. 25 a fs. 29 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda
que la sociedad PROLAM YOUNG & RUBICAM S.A., representada por Carmen Paz
Alvarez Enriquez,, ambos domiciliados para estos efectos en Av. Andrés Bello N° 2711,
piso 19, comuna de Las Condes, Santiago, dedujo en contra de FRIMA S.A., con el
objeto que la asignacién del nombre de dominio “prolamb.cl” recaiga en su favor,
conforme a los argumentos en que se funda la demanda, y que dice relacion, entre
otros, con los siguientes antecedentes de hecho y de derecho:

- Que PROLAM Young & Rubicam S.A. (“PROLAM”) representa en Chile a la
afamada firma Young & Rubicam de Estados Unidos, empresa que ha logrado
consagrarse como una de las agencias de comunicacion mas importantes del
pais, por la calidad de su servicios y por la completa e integral asesoria
comunicacional y marketing, entre otras, que prestan a las empresas mas
grandes de nuestro pais, tales como Movistar, Cencosud, Banco Chile, Tucapel,
Colun, Pontificia Universidad Catdlica de Chile, Metrogas, etc. El prestigio de la
agencia PROLAM Young & Rubicam ha sido reconocido a través de multiples
premios y galardones tanto a nivel nacional como internacional, siendo uno de
los més recientes el otorgado por la revista Publimark, quien la catalogé como la
mejor agencia del afo 2004.

- Que el actor cuenta con una numerosas marcas, como parte de la estrategia
para llegar a diferentes sectores del mercado, las cuales se encuentran
registradas ante el Departamento de Propiedad Industrial, siendo la principal
aquella sobre la cual se estructura su razén social “PROLAM” y otros registros
marcarios relacionados, tales como: -Registro N° 664.397, “PROLAM”, mixta,
para distinguir servicios de la clase 35. - Registro N° 535.408, “PROLAM”,
denominativa, para distinguir productos de las clases 7 y 9. - Registro N°
578.159, “PROLAM”, denominativa, para distinguir todos los servicios de la
clase 38. - Registro N° 593.127, “WWW.PROLAM.CL”, denominativa, para
distinguir servicios de la clase 35. - Registro N° 593.128, “WWW.PROLAM.CL”,
denominativa, para distinguir servicios de la clase 42. - Registro N° 593.129,
“WWW.PROLAM.CL”, denominativa para distinguir servicios de la clase 38.




- Que resulta evidente la similitud existente entre el nombre de dominio en disputa
y la razon social del actor, toda vez, que la palabra que se utiliza en el nombre de
dominio en disputa es casi idéntica grafica y fonéticamente, pues solo se agrega
una “B” al final del nombre sobre el que se erige la razén social del actor. A
mayor abundamiento, “PROLAM Young & Rubicam S.A.” es conocida
simplemente por “PROLAM”, debido a la tendencia generalizada del publico de
abreviar. Por ello, teniendo el publico conocimiento de la marca referida, es mas
que razonable que se confundan si en una busqueda les apareciera como
resultado el dominio prolamb.cl, ya que lo légico seria pensar que ambos
dominios se refieren a la misma empresa, resultando evidente el perjuicio que se
ocasionaria al actor de otorgarse dicho nombre de dominio a un tercero que en
nada se vincula a ella.

- Que es evidente el interés del actor en un signo tan similar a sus marcas como lo
es “prolamb.cl”, ya que puede ser facilmente confundido por el publico,
especialmente teniendo en cuenta que el nombre “prolamb.cl” es un sitio donde
se informa y publicita comunicaciones en la Web, provocando un enorme dafno a
la imagen corporativa del actor, atendida la relacion entre los servicios de uno y
otro. De tal manera, si se otorgara este nombre de dominio a un tercero,
provocaria un menoscabo a los legitimos derechos del actor. Criterio de la
Creacién Intelectual del Signo Pedido.

- Que de acuerdo con el Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido, el titular de un
nombre de dominio debe ser la parte que les ha conferido al mismo fama,
notoriedad y prestigio; las marcas notorias, esto es las reconocidas por la
mayoria de la poblacién en un lugar determinados, son objeto de una especial
proteccion, la que se amplia mas alla de los productos o servicios cubiertos por
la misma marca, e incluso se protege su propia denominacion. Por ejemplo,
nadie dudaria que la expresion Koka-Kola es una mala imitaciéon de la marca de
la misma pronunciacién Coca-Cola, y por lo mismo, merece la proteccién del
ordenamiento juridico. Evidentemente que la aplicacion de este criterio nos
obliga a concluir que el actor tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio
“prolamb.cl”.

1.4.2.- Resoluciones y traslado: A fs. 40 de autos figura la resolucién que provee el
escrito de demanda, y por la cual se confirié traslado de la misma por el término de diez
dias habiles; teniéndose por acompanados los documentos probatorios, con citacion
por igual término. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la
notificacion por correo certificado de dicha resolucion a las partes, rolan afs. 45y fs. 47
de autos.




1.4.3.- Contestacion de la demanda: De fs. 49 a fs. 52 de estos autos arbitrales se
encuentra el escrito por el cual, Paulina del Carmen Flores Prenafeta, abogado, en
representacion de FRIMA S.A., solicita se le otorgue a su representada el nombre de
dominio “prolamb.cl”, conforme a los argumentos en que se funda su contestacion, y
que dice relacién, entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho y de derecho:

Que la meta original de PROCARNE S.A., hoy FRIMA S.A., establecida como un
proyecto de desarrollo de FUNDACION CHILE, fue impulsar la modernizacién de
la industria de la carne en Chile. Esta modernizacién estaba basada en la
introduccion de conceptos de tipificacion de calidad de la carne el envasado de
carnes al vacio, el manejo de controles de calidad y sanitarios con estandares
internacionales, Total Quality Control y, en general, una gestién empresarial
moderna, principio que al dia de hoy siendo una parte fundamental de las metas
de FRIMA S.A. Luego de incorporar mas maquinarias especializadas y, de
sucesivas ampliaciones en 1985, 1987,1989,1996, y 1998 , FRIMA S.A. puede
exhibir hoy cambios muy significativos, siendo actualmente el mayor procesador
de carnes elaboradas y porcionadas en el pais. FRIMA S.A. opera no solo bajo
los requerimientos del Servicio de Salud de Chile y del Ministerio de Agricultura
de Chile, sino que se rige también en forma voluntaria, por la reglamentacién y
las recomendaciones de la inspeccion de carnes de Estados Unidos.

Que FRIMA S.A. opera principalmente en el mercado nacional y también ha
exportado carnes con valor agregado a Tahiti, Per(, Ecuador, Colombia, Cuba y
Japdn, estan igualmente presente a través de varias oficinas propias, como
también a través de distribuidores, mayoristas y detallistas. Los productos estan
presentes en los mejores supermercados del pais y son usados por muchos
restaurantes, casinos, banqueteros y hoteles, desde Arica a Punta Arenas.

Que existen ciertos criterios que deben ser tomados en cuenta al momento de
resolver sobre la asignaciéon de un nombre de dominio, como: FIRST COME
FIRST SERVED, que se trata de un principio en material de dominios de Internet
en virtud el cual el primer solicitante se encuentra en mejor posicion en relacién
al segundo en cuanto a la asignacion del nombre de dominio, lo que es logico
que sea asi, toda vez que ha demostrado con el sélo hecho de solicitarlo que el
nombre de dominio reviste importancia para él. De este modo, el demandado el
primer solicitante de autos, goza de una situacién preferencial a su asignacién en
relacion al segundo solicitante. Sin perjuicio que el actor de autos ha citado
varias marcas comerciales y dominios, se destaca que los rubros en que se
desarrollan ambas empresas son distintos, y no relacionado con el del
demandado cuyo giro principal es el alimenticio. La disputa surgida entre
empresas de distintos rubros, que solicitan un mismo nombre de dominio, ha
sido resuelta aplicando el principio First come First served. BUENA FE Un
requisito fundamental que en todo solicitante de un nombre de dominio debe
concurrir es la buena fe. La buena fe en materia posesoria se define como la
conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legitimos,
exentos de fraude y de todo otro vicio. En términos del Reglamento para el
funcionamiento del registro de nombres de dominio, la buena fe esta traducida




en el articulo 14, el que establece “sera de responsabilidad exclusiva del
solicitante que su inscripcion no contrarie las normas vigentes sobre abusos de
publicidad, los principios de la competencia y de la ética mercantil, como
asimismo, derechos validamente adquiridos por terceros.” En la disputa de autos
queda claro que la parte demandada ha obrado siempre de buena fe, sin
contrariar los principios de la competencia desleal y ni de la ética mercantil. Lo
unico que pretende es una real y efectiva proteccion a sus intereses, esto es
proteger su marca comercial. EXISTENCIA DE MARCAS COMERCIALES
PREVIAS-. La parte demandada es titular del registro marcario N° 748.380
marca “PROLAMB” para distinguir productos de la clase 29, y de la solicitud N°
716.381 “PROLAMB”, mixta. EI nombre de dominio solicitado en autos es
idéntico a la denominacidén registrada como marca comercial por la parte
demandada. La doctrina nacional ha considerado que la relacién entre las
marcas comerciales y los nombres de dominio es estrecha, y por lo mismo, la
resolucion de los conflicto por asignacion de nombres de dominio debe ser
resuelta entre otros criterios, en estrecha atencién a la titularidad de los registros
marcarios para el signo pedido como dominio. RELACION ENTRE EL
SOLICITANTE Y EL DOMINIO-. Que Resulta evidente el interés que tiene la
demandada en el nombre de dominio de autos, ya que se trata de un dominio
idéntico, a la marca comercial por ella inscrita, que obedece al desarrollo de un
proyecto. Para ello la parte demandada tiene un vasto nimero de clientes, tales
como restaurantes, casinos, hoteles y banqueteros, y su cliente mas importante
que es el consumidor, todos los cuales conocen a FRIMA S.A. por sus distintas
marcas comerciales, como PROCARNE registro N°? 715.602 clase 29;
PROCARNE registro N° 732.738 Establecimiento Industrial ; PROCARNE
registro N? 674.730, Establecimiento Comercial; PROFISH registro N° 500.216
Establecimiento Comercial; PROFISH registro N° 745.841 clase 29. De este
modo el publico consumidor asocia a FRIMA S.A. con este tipo de marcas, y
“PROLAMB” no es mas que una marca mas de esta familia marcaria, y que
obedece a un proyecto particular. INVERSIONES O PROYECTOS-. FRIMA S.A.
desarrolla una actividad econémica de caracter comercial, relacionado con el
rubro de la carne, dicha actividad que genera utilidades que benefician a al
economia nacional. Las inversiones que ha realizado FRIMA S.A. para mejorar
su produccion son el aval del prestigio alcanzado, hoy es reconocida en su
ambito. Este proyecto “PROLAMB” obedece a un fomento productivo en X y IX
Region, de la produccién ovina. Mas de 50 productores existen asociados a
dicho proyecto, 40.000 madres incorporadas y una produccién estimada para el
ano 2006-2007 de 25.000 corderos en planta. En el afo, 2006 y 2007 se
construird un matadero ovino con una capacidad de faena anual de 250.000
cabezas, con una inversion que supera los US délar 5 millones. En la actualidad
se encuentra funcionando un predio de propiedad de las empresas FRIMA S.A,,
TATTERSALL y MAFRISUR, cuyo objetivo es proveer de la genética animal
necesaria para la obtencién de productos carnicos ovinos de alta calidad. La
inversion asociada supera los US ddélar 1.5 millones. Se registr6 la marca
“PROLAMB” para dar sello de calidad a los productos carnicos derivados del
proyecto. PRO = de la familia de marcas de FRIMA S.A. ej,. PROCARNE,
PROFISH LAMB = cordero en lengua inglesa.




- Que la creacion de este portal pretende facilitar al publico consumidor el acceso
a la informacién, asi como también la implementacion del comercio electrénico,
que ha tomado fuerzas en estos Ultimos afno. Otro aspecto importante a
considerar es que FRIMA es asignatorio de los nhombres de dominio “frima.cl” y
“procarne.cl” entre otros, sitios que se encuentran activos. En ellos se difunde su
actividad, comercial demostrando con ello que la solicitud de autos no
corresponde a una mera especulacion sobre el uso futuro de una marca
registrada, sino que corresponde a un proyecto real.

1.4.4.- Resolucion Por resolucion de fecha 23 de junio de 2006, y que rola a fs. 57 de
autos, se proveyo el escrito de la demandada, teniéndose por contestada la demanda y
por acompanados los documentos probatorios, con citacién. Los certificados de la
empresa de correos que acreditan la notificacion por correo certificado de dicha
resolucion a las partes, rolan a fs. 58 y a fs. 59 de autos.

.5.- Prueba

1.5.1.- Interlocutoria de Prueba: Esta resolucion dictada con fecha 23 de junio de
2006 y que rola a fs. 57 de autos, recibi6 la causa a prueba por el término de ocho dias
habiles, y fij6 como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente:
“Efectividad de tener el actor mejor derecho para ser titular del nombre de dominio
“prolamb.cl”.- La interlocutoria de prueba fue notificada a las partes por correo
certificado segun consta en los certificados de la empresa de correos que rolan a fs. 58
y a fs. 59 de autos.

1.5.2.- Prueba documental: Parte demandante. La parte demandante acompané con
citacion, en sus escritos de fs. 25 y 66 de autos, los siguientes documentos probatorios,
entre otros, no objetados por la contraria: Uno.- Tarjetas de presentacion azules que
utilizan el signo “PROLAM Y&R” del actor; Dos.- Tarjeta de Presentacion en cuyo
anverso se individualiza al actor “PROLAM YOUNG AND RUBICAM S.A” Tres.-
Papeleria basica con impresiéon del signo “PROLAM YOUNG AND RUBICAM S.A.7;
Cuatro. Fotocopia de los Registros marcarios del Departamento de Propiedad
Industrial: - Registro N° 664.397, “PROLAM”, mixta, para distinguir servicios de la clase
35. - Registro N® 535.408, “PROLAM”, denominativa, para distinguir productos de las
clases 7 y 9. - Registro N® 578.159; “PROLAM”, denominativa, para distinguir todos los
servicios de la clase 38. - Registro N® 593.127, “WWW.PROLAM.CL”, denominativa,
para distinguir servicios de la clase 35. - Registro N® 593.128, “WWW.PROLAM.CL",
denominativa, para distinguir servicios de la clase 42. - Registro N® 593.129;
“WWW.PROLAM.CL”, denominativa para distinguir servicios de la clase 38, y Cinco.-
Impresién del proyecto de pagina Web www.prolamb.cl.




1.5.3.- Prueba documental: Parte demandada.- La parte demandada acompand, con
citacién, en su escrito de fs. 49 y de fs.60 de autos, los siguientes documentos
probatorios no objetados por la contraria: Uno.- 1.- Copia simple de titulo de registro de
la marca PROLAMB, registro N? 748.380, para distinguir productos de la clase 29;
Dos.- Copia simple de la solicitud de registro N° 716.381, marca PROLAMB mixta, para
la citada clase; Tres.- Copia del LOGO de PROLAMB ; Cuatro.- Copia del documento
titulado AVANCES RELEVANTES DEL PROYECTO OVINO TATTERSALL-
PROCARNE-MAFRISUR, y; Cinco.- Copia simple de la pagina del DPI donde figura el
registro de la marca PROLAMB, Mixta, registro N° 760.774, para distinguir productos
de la clase 29.

1.6.- Observaciones a la prueba: Las partes no formularon observaciones a la prueba.

1.7.- Medidas para mejor resolver y citacion para oir sentencia.

Por resolucién de fecha 1° de diciembre del afio 2006, y atendido el hecho que
se encontraba vencido el plazo para formular observaciones a la prueba rendida, se cit6
a las partes para oir sentencia. El tribunal no decreté medidas para mejor resolver. La
referida resolucién rola a fs. 82 del expediente arbitral. Los certificados de la empresa
de correos que acreditan la notificacién por correo certificado de dicha resolucion a las
partes, rolan a fs. 83 y a fs. 84 de autos.

L. PARTE CONSIDERATIVA

1.- Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por pluralidad de
solicitudes y no por revocacién, este juicio arbitral ha tenido por objeto, determinar el
mejor derecho que tendrian los solicitantes para ser titulares del nombre de dominio
“prolamb.cl”.

2.-  Que en este proceso arbitral, la sociedad PROLAM YOUNG & RUBICAM S.A.
ha tenido el caracter de parte demandante y, FRIMA S.A., ha tenido el caracter de parte
demandada. Que consecuentemente con lo anterior, ha correspondido a la demandante
probar su mejor derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa, y a la parte
demandada desvirtuar lo anterior o probar que sus derechos son de mayor jerarquia
que los de su contraparte.



3.- Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos esenciales de la
misma, entre otros, que: 12.- PROLAM Young & Rubicam S.A. (“PROLAM”) representa
en Chile a la afamada firma Young & Rubicam de Estados Unidos, empresa que ha
logrado consagrarse como una de las agencias de comunicacion mas importantes del
pais; 22.- el actor cuenta con una numerosas marcas, como parte de la estrategia para
llegar a diferentes sectores del mercado, las cuales se encuentran registradas ante el
Departamento de Propiedad Industrial, siendo la principal aquella sobre la cual se
estructura su razén social “PROLAM” y otros registros marcarios relacionados, tales
como: -Registro N® 664.397, “PROLAM”, mixta, para distinguir servicios de la clase 35. -
Registro N° 535.408, “PROLAM”, denominativa, para distinguir productos de las clases
7 y 9. - Registro N° 578.159, “PROLAM”, denominativa, para distinguir todos los
servicios de la clase 38. - Registro N° 593.127, “WWW.PROLAM.CL”, denominativa,
para distinguir servicios de la clase 35. - Registro N° 593.128, “WWW.PROLAM.CL”,
denominativa, para distinguir servicios de la clase 42. - Registro N° 593.129,
“WWW.PROLAM.CL”, denominativa para distinguir servicios de la clase 38; 32.- el
interés del actor en un signo tan similar a sus marcas como lo es “prolamb.cl”, radica en
que puede ser facilmente confundido por el publico, especialmente teniendo en cuenta
que el nombre “prolamb.cl” es un sitio donde se informa y publicita comunicaciones en
la Web, provocando un enorme dafo a la imagen corporativa del actor, atendida la
relacion entre los servicios de uno y otro. De tal manera, si se otrogara este nombre de
dominio a un tercero, provocaria un menoscabo a los legitimos derechos del actor y;
4°.- de acuerdo con el Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido, el titular de un
nombre de dominio debe ser la parte que les ha conferido al mismo fama, notoriedad y
prestigio; las marcas notorias, esto es las reconocidas por la mayoria de la poblacion en
un lugar determinados, son objeto de una especial proteccién, la que se amplia mas
alla de los productos o servicios cubiertos por la misma marca, € incluso se protege su
propia denominacion. Por ejemplo, nadie dudaria que la expresién Koka-Kola es una
mala imitacion de la marca de la misma pronunciacién Coca-Cola, y por lo mismo,
merece la proteccién del ordenamiento juridico. Evidentemente que la aplicacién de
este criterio nos obliga a concluir que el actor tiene el mejor derecho sobre el nombre de
dominio “prolamb.cl”.

4.- Que la parte demandada ha esgrimido en su contestacion de demanda, como
fundamentos esenciales de la misma, entre otros, que: 12%- la meta original de
PROCARNE S.A., hoy FRIMA S.A., establecida como un proyecto de desarrollo de
FUNDACION CHILE, fue impulsar la modernizacién de la industria de la carne en Chile.
Luego de incorporar mas maquinarias especializadas y, de sucesivas ampliaciones en
1985, 1987,1989,1996, y 1998 , FRIMA S.A. puede exhibir hoy cambios muy
significativos, siendo actualmente el mayor procesador de carnes elaboradas y
porcionadas en el pais. FRIMA S.A. opera no solo bajo los requerimientos del Servicio
de Salud de Chile y del Ministerio de Agricultura de Chile, sino que se rige también en
forma voluntaria, por la reglamentacién y las recomendaciones de la inspeccion de
carnes de Estados Unidos. 22 existen ciertos criterios que deben ser tomados en
cuenta al momento de resolver sobre la asignacién de un nombre de dominio, como:
FIRST COME FIRST SERVED, que se trata de un principio en material de dominios de
Internet en virtud el cual el primer solicitante se encuentra en mejor posicidon en relacion




al segundo en cuanto a la asignacion del nombre de dominio, lo que es légico que sea
asi, toda vez que ha demostrado con el s6lo hecho de solicitarlo que el nombre de
dominio reviste importancia para él. De este modo, el demandado el primer solicitante
de autos, goza de una situacion preferencial a su asignacion en relacion al segundo
solicitante. Sin perjuicio que el actor de autos ha citado varias marcas comerciales y
dominios, se destaca que los rubros en que se desarrollan ambas empresas son
distintos, y no relacionado con el del demandado cuyo giro principal es el alimenticio. La
disputa surgida entre empresas de distintos rubros, que solicitan un mismo nombre de
dominio, ha sido resuelta aplicando el principio First come First served. 22 un requisito
fundamental que en todo solicitante de un nombre de dominio debe concurrir es la
buena fe. En la disputa de autos queda claro que la parte demandada ha obrado
siempre de buena fe, sin contrariar los principios de la competencia desleal y ni de la
ética mercantil. Lo Unico que pretende es una real y efectiva proteccion a sus intereses,
esto es proteger su marca comercial. 32 la parte demandada es titular del registro
marcario N? 748.380 marca “PROLAMB?” para distinguir productos de la clase 29, y de
la solicitud N° 716.381 “PROLAMB”, mixta. El nombre de dominio solicitado en autos es
idéntico a la denominacién registrada como marca comercial por la parte demandada.
La doctrina nacional ha considerado que la relacion entre las marcas comerciales y los
nombres de dominio es estrecha, y por lo mismo, la resolucién de los conflicto por
asignacion de nombres de dominio debe ser resuelta entre otros criterios, en estrecha
atencion a la titularidad de los registros marcarios para el signo pedido como dominio.

2 resulta evidente el interés que tiene la demandada en el nombre de dominio de
autos, ya que se trata de un dominio idéntico, a la marca comercial por ella inscrita, que
obedece al desarrollo de un proyecto. Para ello la parte demandada tiene un vasto
namero de clientes, tales como restaurantes, casinos, hoteles y banqueteros, y su
cliente mas importante que es el consumidor, todos los cuales conocen a FRIMA S.A.
por sus distintas marcas comerciales, como PROCARNE registro N° 715.602 clase 29;
PROCARNE registro N® 732.738 Establecimiento Industrial ; PROCARNE registro N®
674.730, Establecimiento Comercial; PROFISH registro N® 500.216 Establecimiento
Comercial; PROFISH registro N° 745.841 clase 29. De este modo el publico consumidor
asocia a FRIMA S.A. con este tipo de marcas, y “PROLAMB” no es mas que una marca
mas de esta familia marcaria, y que obedece a un proyecto particular. 52 FRIMA S.A.
desarrolla una actividad econémica de caracter comercial, relacionado con el rubro de
la carne. Las inversiones que ha realizado FRIMA S.A. para mejorar su produccion son
el aval del prestigio alcanzado, hoy es reconocida en su ambito. Este proyecto
“PROLAMB” obedece a un fomento productivo en X y IX Regién, de la produccion
ovina. Mas de 50 productores existen asociados a dicho proyecto, 40.000 madres
incorporadas y una produccion estimada para el ano 2006-2007 de 25.000 corderos en
planta. En el afo, 2006 y 2007 se construira un matadero ovino con una capacidad de
faena anual de 250.000 cabezas, con una inversién que supera los US délar 5 millones.
Se registré la marca “PROLAMB” para dar sello de calidad a los productos carnicos
derivados del proyecto. PRO = de la familia de marcas de FRIMA S.A. ej,. PROCARNE,
PROFISH LAMB = cordero en lengua inglesa.



5.- Que la parte demandante ha acompafnado documentos probatorios en estos
autos, no objetados por la contraria, segun se detallan en el punto 1.5.2 de la parte
expositiva de este fallo, que debidamente ponderados acreditan a juicio de este
sentenciador, que: (i) el demandante tiene un legitimo interés en solicitar el nombre de
dominio objeto de autos; y (ii) que es titular de marcas y de nombres de dominio que
contienen la expresion “prolam”, casi idéntica al nombre de dominio “prolamb”, objeto
de autos.

6.- Que la parte demandada acompané documentos probatorios en estos autos, los
que no fueron objetados por la contraria, segun se detalla en el punto 1.5.3 de la parte
expositiva de este fallo, los que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este
sentenciador, que: (i) la demandada ha sido la primera solicitante del nombre de
dominio en disputa, (ii) que la demandada tiene un legitimo interés en solicitar dicho
nombre de dominio; y (iii) que la demandada es titular de marcas comerciales que estan
constituidas por la expresion “prolamb”, que resulta ser el nombre de dominio objeto de
autos.

7.- En relacion con la prueba rendida por las partes, este Sentenciador puede concluir
gue tanto el actor como la demandada, aun cuando son titulares de registros marcarios,
que respecto del primero resulta ser casi exacto al nombre de dominio solicitado, y
respecto del demandado, resulta ser exacto al nombre de dominio solicitado, no puede
considerarse que dichos registros constituyan en uno u otro caso un mejor derecho
sobre el nombre de dominio en disputa.

8.- Que por otra parte, la Reglamentacién para el funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio .CL dispone expresamente en su clausula Décimo Cuarta que:
“14. Sera de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripcion no contrarie las
normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la
ética mercantil, como asimismo, derechos validamente adquiridos por terceros.”. Que a
la luz de la probanza rendida en autos, este Sentenciador puede sostener que la
solicitud de inscripcion del nombre de dominio en disputa por parte de la demandada,
no contraviene las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la
competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos validamente
adquiridos por el actor.

9.- Que atendido lo expuesto, y en especial, el hecho que: (i) la parte demandada es el
primer solicitante, quien utiliza el nombre de dominio “prolamb.cl” para actividades
legitimas; y (ii) ninguna de las partes ha acreditado en este juicio un mejor derecho que
su contraparte, este Sentenciador llega a la conclusion que en el caso que nos ocupa,
debe asignarse el nombre de dominio en disputa a la parte demandada, por aplicacion
del principio del “First Come, First Served”.



lll. PARTE RESOLUTIVA

Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa
precedentes, lo que disponen los articulos 222 y siguientes del Codigo Organico de
Tribunales, los articulos 636 y siguientes del Codigo de Procedimiento Civil, el
Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC
Chile y su Anexo |, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro
ordenamiento juridico, SE RESUELVE:

1.-  Asignese el nombre de dominio “prolamb.cl” a la sociedad FRIMA S.A., RUT N¢
59.029.140 —4;

2.- Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no
condenar a la parte demandante en costas, y en cuanto a las del arbitraje, seran
pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular y;

3.- Notifiquese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y remitase
el expediente a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal, siendo
autorizada por el actuario don Cristobal Torrealba del Rio.



