TRIBUNAL ARBITRAL
CRISTIAN SAIEH MENA

BILINKA LICHNOVSKY VALDES v. EVERCRISP SNACK PRODUCTOS DE
CHILE S.A.

Causa Rol No. 04-2012

Santiago, 07 de mayo de 2012.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, de conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre
Procedimiento de Mediacidon y Arbitraje, de la Reglamentacion para el
funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e
indistintamente el “Procedimiento”, se notificd al infrascrito su nombramiento
como Arbitro en el conflicto suscitado con motivo de la solicitud de inscripcion del
nombre de dominio “snack.cl”, siendo partes en este litigio, como primer
solicitante, dofa BILINKA LICHNOVSKY VALDES, con domicilio en Los Militares,
numero 5800, departamento 94, comuna de Las Condes, Santiago; y como
segundo solicitante, EVERCRISP SNACK PRODUCTOS DE CHILE S.A., con domicilio en
Avenida Isidora Goyenechea 2800, oficina 4201, comuna de Las Condes,

Santiago.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo vy fijé la fecha para la primera actuacion en
Avenida Presidente Riesco numero 5561, Piso 9, Las Condes, Santiago, en que se
realizaria la audiencia de conciliacion, lo que se notifico a las partes y a NIC Chile,

segL’m consta en autos.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuacibn comparecio solo el

segundo solicitante, debidamente representado por dofia Mercedes Valdivieso



Prado, quién acreditd su representacion en la referida actuacion. No se produjo

conciliacion y, por lo tanto, se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, constando en autos que el Segundo Solicitante ha cumplido con
las cargas procesales, este Tribunal ordend a las partes formular sus pretensiones,

reclamaciones u observaciones en un plazo de 10 dias.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el Segundo Solicitante presenté demanda arbitral
por asignacion del nombre de dominio en conflicto, alegando en lo medular lo
siguiente:

e Que EVERCRISP SNACK PRODUCTOS DE CHILE S.A., es una empresa
chilena, filial de PEPSICO INC., compafiia multinacional de origen
estadounidense, fundada en 1890 y que se dedica a la manufactura,
comercializacion y distribucidon de bebidas y aperitivos alimenticios,
estos Ultimos también conocidos bajo el nombre de “snack food”. Al
respecto, agrega, que PEPSICO INC. tiene presencia en todo el mundo,
llevando sus productos a caso todos los paises del orbe. En Chile,
EVERCRISP SNACK PRODUCTOS DE CHILE S.A., es la filial encargada de
distribuir y comercializar algunos de sus productos de tipo snack o
aperitivo, tales como DORITOS, CHEETOS, LAY’S, entre otros, todas
marcas que son reconocidas por el publico consumidor, lo que
posiciona al segundo solicitante como lider en el mercado de los
snacks.

e Que con motivo de resguardar sus derechos de propiedad industrial, su
representado inscribié el dominio snacks.cl, el 18 de febrero de 2011, el
que es cuasi-idéntico al nombre de dominio en disputa snack.cl. Asi
mismo, con fecha 27 de junio de 2011, su representado inscribid el
dominio todosnack.cl, el que contiene integramente la palabra SNACK,
como asi también, distintos registros marcarios de propiedad del
segundo solicitante, ya sea de PEPSICO INC. o de EVERCRISP SNACK
PRODUCTOS DE CHILE S.A., que poseen la expresion SNACK.



TRIBUNAL ARBITRAL

CRISTIAN SAIEH MENA

Con lo anterior, de otorgarse el nombre de dominio en disputa a
BILINKA LICHNOVSKY VALDES, resultara un perjuicio a los derechos del
segundo solicitante sobre su dominio snack.cl y todosnack.cl, y de las
marcas que poseen la expresion SNACK, todo lo cual evidencia un
mejor derecho de su representada sobre el dominio.

Que en conformidad al principio “first come, first served”, y segun
sostiene Rodrigo Moretti Oyarzin, el dominio corresponde al primer
solicitante en el tiempo, salvo que el segundo o0 posteriores solicitantes
acrediten o demuestren tener un mejor derecho aun. Esto ultimo es lo
que ocurriria en autos, es decir, su representada, es quién tendria mejor
derecho sobre el dominio snack.cl, toda vez que es titular de los
dominio “snacks.cl” y “todosnack.cl”, ademas de que su mandante,
EVERCRISP SNACK PRODUCTOS DE CHILE S.A., incluye la expresion
SNACK, en su razén social, y ademas es titular de marcas que incluyen
la referida expresibn, como es el caso de los siguientes registros: N°
782389, “iTODO EN UNO! SNACK MIX EVERCRISP”, N° 782390 “{TODO EN
UNO! SNACK MIX EVERCRISP”, y N° 923738, “SNACK AROUND”.

Que el primer solicitante ha solicitado un nombre de dominio sobre el
cual, su representada, tiene derechos preferentes y validamente
adquiridos, por lo que seria evidente que ésta cuenta con un mejor
derecho, en especial por el hecho de que su mandante es titular de un
nombre de dominio practicamente idéntico al que esta en disputa, y
de otro que contiene integramente la palabra objeto de este conflicto,
ademas de que su representada es reconocida como
comercializadora de snacks, e incluso su propio nombre comercial
contiene la palabra SNACK, y por Ultimo, cuenta con marcas
comerciales registradas que también contienen la expresion SNACK.
Ademas, sefiala el segundo solicitante, la finalidad del nombre de
dominio es otorgar la titularidad de dicho registro a una persona
determinada, sea ésta, natural o juridica, la cual adquiere en forma
exclusiva y excluyente el derecho sobre el nombre de dominio por el

cual sera reconocido por los usuarios de Internet. Por lo anterior, y en



especial atencion a que su mandante tiene a su haber el nombre de
dominio, virtualmente parecido al del conflicto de autos, snacks.cl y
todosnack.cl, y las marcas registradas, no puede pretender el primer
solicitante el dominio, menos si existe la semejanza sefalada. Su
mandante tiene derechos previamente adquiridos, con evidentes
similitudes al nombre de dominio en disputa.

A lo ya sefialado, se debe agregar también, que uno de los criterios
que se debe aplicar para resolver los conflictos como el de autos, es la
relacibn que existe entre el antecedente marcario y los nombres de
dominio, lo que ha llevado a los Arbitros encargados a de resolver los
conflictos sobre asignacidn de nombres de dominio, a sefialar como
argumento central, que las marcas comerciales ya registradas permiten
a los usuarios a relacionar un producto o servicio con el titular de dicha
marca.

Que, su representado, cuenta con un legitimo interés en el nombre de
dominio en disputa, lo que advierte por el hecho de tener registrado a
su nombre los dominio snacks.cl y todosnack.cl, como asi mismo, las
marcas comerciales que contienen integramente la expresion SNACK,
ademas de que el nombre de dominio se encuentra sefialado en forma

integra en la razon social de su mandante.

El Segundo Solicitante acompafo los siguientes documentos:

1.

Impresion de la pagina web www.nic.cl en laque se acredita que
EVERCRISP SNACK PRODUCTOS DE CHILE S.A., tiene titularidad sobre el

nombre de dominio snacks.cl.

Impresion de la pagina web www.nic.cl en laque se acredita que
EVERCRISP SNACK PRODUCTOS DE CHILE S.A., tiene titularidad sobre el

nombre de dominio todosnack.cl

Impresion de la pagina web de INAPI en laque se acredita que EVERCRISP

SNACK PRODUCTOS DE CHILE S.A., tiene titularidad sobre los siguientes

registros marcarios:
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0 {TODO EN UNO! SNACK MIX EVERCRISP, registro N° 782.389.
0 {TODO EN UNO! SNACK MIX EVERCRISP, registro N° 782.390.
0 SNACK AROUND, registro N° 923.738.

SEXTO: Que, este Tribunal tuvo por interpuesta la demanda por asighacion de
nombre de dominio presentada por el segundo solicitante, tuvo por
acompafiados con citacion los documentos presentados, y dio traslado de la

presentacion al Primer Solicitante.

SEPTIMO: Que, dentro de plazo, el primer solicitante, presentd escrito de con sus
razonamientos de por qué Evercrisp Snack Productos de Chile puede mantener su

dominio snacks.cl, argumentando en lo medular y sustancial lo siguiente:

¢ Que adquiri6 el nombre de dominio en disputa en forma proactiva,
mientras que el segundo solicitante lo ha hecho en forma reactiva, ya que
todo nombre que se relaciona a PEPSICO lo adquieren.

¢ Qué el segundo solicitante adquiri6 el nombre de dominio snacks.cl con
fecha 18 de febrero de 2011, por lo que le extrafia que no haya adquirido
también el nombre de dominio en disputa.

e Que el segundo solicitante es duefio del nombre snacks.cl y snacks.com,
por lo que se cuestiona el hecho de que si quiere adjudicarse el nombre de
dominio en disputa, no tenga inscrito también el dominio snack.com.

¢ Que el nombre de dominio snacks.cl no estd siendo utilizado por el
segundo solicitante, mientras que la primera solicitante si le podra dar un
uso al nombre de dominio en disputa.

e Que la marca snacks no se encuentra registrada por el segundo solicitante,
y que la marca snacks se encuentra registrada por un tercero distinto a las

partes de este juicio.

El Primer Solicitante acompafio los siguientes documentos:

1. Impresion sitio web www.nic.cl.

2. Impresion sitio web www.snacks.com
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Impresion sitio web www.snack.com.

Impresiones sitios web www.snacks.mx.

Impresion sitio web www.snacks.cl.

Impresiones del sitio web www.inapi.cl

OCTAVO: Que, este Tribunal tuvo por presentado el escrito de la primera

solicitante, y tuvo por acompafiados con citacion, los documentos presentados y

dio traslado de la presentacion al segundo solicitante.

NOVENO: Que, encontrAndose dentro de plazo, el segundo solicitante evacuo el

traslado conferido, sefialando en lo medular los siguientes argumentos:

Que los argumentos esgrimidos por la primera solicitante, no son suficientes
para acreditar un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.
Que el principio “first come first served”, no es procedente en este caso,
toda vez que debe conjugarse con los principios de la teoria del mejor
derecho, legitimo interés y buena fe. Desde el referido punto de vista, es
posible observar que su representada tiene un mejor derecho a ser titular
del dominio en disputa, lo que se corrobora con la existencia de los
dominios y antecedentes marcarios que tiene a su haber.

Que de conformidad a los dichos de |la primera solicitante en cuanto a por
qué no inscribieron el nombre de dominio en disputa, en circunstancias de
gue el dominio snacks.cl, fue inscrito el 18 de febrero de 2011, sefala que
de conformidad al articulo 10 de la reglamentacion de NIC Chile, disponia
del plazo de 30 dias para presentar una solicitud competitiva, en caso de
estimar que sus derechos se vieran afectados por el primer solicitante. En
este sentido, el interés de su representada se traduce en el hecho de haber
adquirido el dominio snacks.cl.

Que en cuanto al no uso del dominio snacks.cl en la actualidad, se
produce por que el referido dominio corresponde a una estrategia

comercial de su mandante, por lo que su uso se efectuara oportunamente.
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¢ Finalmente agrega que por prohibiciéon legal, establecida en el articulo 20
letra e) de la ley 19.039, para este caso especifico, los productos que
corresponden a las clases 29 y 30, que son los ofrecidos por EVERCRISP
SNACK PRODUCTOS DE CHILE S.A., no pueden ser registrados bajo la marca
SNACK o SNACKS, ya que son descriptivos de los productos que
comercializa su mandante, y son ademas indicativas o de uso comun en el
mercado, por lo que para la clase de productos sefialada, nadie puede
inscribir como marca SNACK o SNACKS, y asi se demuestra en el caso que
sefiala la primera solicitante, toda vez que SNACK es una marca registrada
para productos de una clase distinta a los que ofrece su el segundo
solicitante, que no son descriptivos, indicativos o de uso comun en relacion

a la cobertura que se solicita.
DECIMO: Que se tuvo por evacuado el traslado conferido al segundo solicitante.
UNDECIMO: Que el primer solicitante no evacuo el traslado conferido.

DECIMO SEGUNDO: Que, atendiendo al mérito del proceso, el Tribunal cité a las

partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO,

DECIMO TERCERO: Que, los documentos acompafiados por las partes que no han

sido objetados, presentados en tiempo y forma, se tendran por reconocidos para

todos los efectos probatorios en esta causa.

DECIMO CUARTO: Que, los Tribunales Arbitrales que son llamados a resolver

contiendas en materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligacion
de entender el alcance subjetivo de las conductas atribuidas a un solicitante en
la disputa en cuestion. Relevante resulta a estos efectos tener presente que, del
analisis preliminar de los documentos acompafiados por los solicitantes, puede

inferirse con suficiencia que ambos han actuado en sus respectivas solicitudes de



buena fe y motivados por un interés comercial legitimo, pero de distinta

consistencia.

DECIMO QUINTO: Que, la finalidad del nombre de dominio es, primordialmente, la

de proteger al publico y a los consumidores de la confusidn sobre la procedencia
y calidad de determinados productos y servicios, ademas de permitirles tener
acceso a través de la Web, a informacion relacionada con los productos

identificados a través del nombre de dominio en cuestién

DECIMO SEXTO: Que, siendo efectivo que dofia BILINKA LICHNOVSKY VALDES, fue

la primer solicitante, este sentenciador ha sefialado reiteradamente en su
jurisprudencia que el principio “First come first served” es precisamente un
principio, mas no un derecho, Unicamente orientador en idéntica situacion de
relevancia de los intereses que se pretende satisfacer, por lo que correspondera

abocarse al andlisis del fondo de los mismos.

DECIMO SEPTIMO: Que, a través de los documentos acompafiados por la primera

solicitante, no queda suficientemente acreditado el fin por el que ha solicitado el

nombre de dominio en disputa.

DECIMO_ OCTAVO: Que, en relacion con el segundo de los solicitantes, queda

acreditado a través de los argumentos presentados y la documentacion
acompafada en autos, que es titular de la familia de marcas “SNACK” y sus
derivados, todos ellos individualizados en sus presentaciones, para las clases 29 y
30, y de los nombres de dominio snacks.cl y todosnack.cl. De lo anteriormente
seflalado se desprende que su interés actual en la asignacion del nombre de
dominio en disputa es obtener proteccidon de sus signos distintivos en la web y

evitar la posibilidad de dilucion marcaria y confusion.

DECIMO NOVENO: Que, conforme a los elementos de prueba no objetados, y

aportados por ambas partes, no queda claramente acreditada la actividad que

desarrolla la primera solicitante, mientras que el &mbito de actividad del segundo
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solicitante es la manufactura, comercializacion y distribuciobn de productos

alimenticios.

VIGESIMO: Que, adicionalmente, es menester determinar si mediante alguna de
las solicitudes en conflicto se infringen o no derechos validamente adquiridos por
terceros, debiendo limitarse el andlisis, para estos efectos, Unicamente a los
posibles derechos validamente adquiridos por las partes de autos, ya que a ellas

se limita la controversia.

VIGESIMO PRIMERO: Que, en relacién a una solicitud de nombre de dominio, este

sentenciador entiende que puede afectar derechos validamente adquiridos por
otro solicitante cuando concurren copulativamente dos presupuestos, a saber, (i)
que uno de los solicitantes en controversia sea titular de algun derecho
validamente adquirido sobre un nombre y sostener un interés legitmo en el
nombre de dominio litigioso; y (ii) que la contraparte carezca de todo derecho o
interés legitimo en un nombre, marca u otra designacion o signo distintivo que

pudiere ser reproducido o reflejado a través del nombre de dominio disputado

VIGESIMO SEGUNDO: Que, en autos no se ha acreditado un interés legitimo por

parte del primer solicitante, sobre la expresion “SNACK”. En efecto, no se
acompafid en autos presentacion alguna que permita establecerlo, y a mayor
abundamiento, efectuando este Arbitro una inspeccion personal en la pagina

web www.snack.cl, se ha podido determinar fehacientemente que la primera

solicitante, no tiene activo el DNS en conflicto.

VIGESIMO TERCERO: Que, seguln se encuentra ampliamente acreditado en autos,
el segundo solicitante es titular de las marcas “jTODO EN UNO! SNACK MIX
EVERCRISP” y “SNACK AROUND” registrada a su nombre en Chile, signo el cual ha

dado lugar a una familia de marcas comerciales. Asimismo, EVERCRISP SNACK
PRODUCTOS DE CHILE S.A., es titular de nombres de dominio que contienen la

expresion “snack”, como es el caso de “snacks.cl” y *“todosnack.cl”. En



consecuencia, se concluye que el Segundo Solicitante detenta un interés legitimo

en el nombre de dominio en disputa “snack.cl”.

VIGESIMO CUARTO: Que, a mayor abundamiento, tampoco se logré acreditar por

parte de la primera solicitante el hecho de ser reconocida en el mercado por el
nombre “SNACK” o que tenga un interés legitimo en el nombre de dominio en
disputa, lo que si ha logrado acreditar el segundo solicitante, tomando en
consideracion, el uso de los nombres de dominio que registra a su haber, lo que
permite concluir a este sentenciador, que de asignarse el nombre de dominio en
disputa a la primera solicitante, el segundo solicitante, EVERCRISP SNACK
PRODUCTOS DE CHILE S.A., se vera afectado en sus derechos, y se podria
producirse confusidon entre los consumidores que busquen informacidén acerca de

los productos o servicios de este ultimo.

VIGESIMO QUINTO: Que, desde el punto de vista de la composicion de la

expresion en pugna, en especial con el nombre de dominio “snacks.cl”, por el
cual ha probado ser reconocido en Internet el segundo solicitante, se puede
determinar, que la letra “S” no constituye un diferenciador suficiente con el
dominio en disputa “SNACK.CL”, por lo que se debera otorgar la proteccion
necesaria para que los usuarios de Internet no incurran en errores o confusiones,
en relaciéon alos productos o servicios de EVERCRISP SNACK PRODUCTOS DE CHILE
S.A.

RESUELVO:

Asignase el nombre de dominio “snack.cl” al segundo solicitante, EVERCRISP
SNACK PRODUCTOS DE CHILE S.A., con domicilio en Avenida Isidora Goyenechea
2800, oficina 4201, comuna de Las Condes, Santiago.

Cada parte responderéa de sus costas.

Comuniquese a NIC Chile por carta certificada, para su inmediato cumplimiento.
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Notifiquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electronico.

Rol N° 04 - 2012
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