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SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO
tortaspaty.cl

Santiago, veintiuno de abril de dos mil cinco.-
VISTOS:

Con fecha 7 de septiembre de dos mil cuatro, don Marco Antonio Zuniga
Bravo, con domicilio en Camino Rinconada n°® 1811, Maipu, Santiago, solicité la
inscripcion del nombre de dominio “tortaspaty.cl” ante NIC Chile.

Posteriormente, con fecha 22 de septiembre de dos mil cuatro la sociedad
Quickfood S.A., representada por Sargent & Krahn, ambos domiciliados en Av.
Andrés Bello 2711, piso 17° oficina n° 1701, Las Condes, Santiago, solicitd
igualmente la inscripcion del mismo nombre de dominio “tortaspaty.cl”, dando lugar
al proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediacion vy
Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentacion para el Funcionamiento
del Registro de Nombres del Dominio CL”.

Mediante oficio de Nic Chile N° 4360 de 6 de Diciembre de 2004 se designo
al infrascrito como arbitro para la resolucion del conflicto sobre el referido nombre
de dominio.

Una vez aceptado el cargo de arbitro en conformidad a la ley, se cit6 a las
partes a una audiencia de conciliacién y/o de fijacidon del procedimiento.

Segun consta en autos, la resolucion antes indicada fue notificada a las
partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefalado al presentar
su respectiva solicitud, el cual se entiende valido para todos los efectos legales
segun lo establece el art.11 de la Reglamentacion para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL, concurrié a la audiencia de conciliacion y/o
de fijacion del procedimiento sefalada, solo el segundo solicitante, segun consta
en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N° 8 inciso cuarto del Anexo 1
sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje de la Reglamentacion para el
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedi6 a fijar el
procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 57, solo el segundo solicitante en rebeldia del primero, durante esta
etapa hizo valer sus derechos solicitando en definitiva se le asigne el nombre de
dominio en disputa.

A fs. 62 se dio traslado a las partes por cinco dias para que hicieran sus

respectivos descargos, el que no fue evacuado por ninguna de éllas.
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A fs.63, se recibié la causa a prueba y se fij6 como hecho sustancial,
pertinente y controvertido el siguiente: “Existencia y hechos que constituyen el
mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio “tortaspaty.cl”.

A fojas 119, se citd a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que como se senalo en la parte expositiva, con fecha 7 de septiembre
de dos mil cuatro, don Marco Antonio Zufiiga Bravo, solicitd la inscripcion del
nombre de dominio “tortaspaty.cl” ante NIC Chile. Posteriormente, con fecha 22 de
septiembre de dos mil cuatro la sociedad Quickfood S.A., representada por
Sargent & Krahn, solicitdé igualmente la inscripcion del mismo nombre de dominio
“tortaspaty.cl”’, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el
“Procedimiento de Mediacién y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la
“‘Reglamentacién para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio
CL". Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefalado al presentar
su respectiva solicitud, el cual se entiende valido para todos los efectos legales
segun lo establece el art.11 de la Reglamentacion para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL, concurrié a la audiencia de conciliacion y/o
de fijacidon del procedimiento solo el segundo solicitante, segun consta en autos.
En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N°8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre
Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje de la Reglamentacion para el
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedi6 a fijar el
procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, sélo la parte del
segundo solicitante, la sociedad Quickfood S.A., hizo valer sus derechos y
defensas y solicitd el rechazd de las pretensiones de la primera solicitante y la
asignacion definitiva del dominio en disputa “tortaspaty.cl” a su favor en razén del
mejor derecho que tiene.

TERCERO: Expresa que Quickfood S.A. es una empresa con casi 50 afios de
presencia en el mercado de la carne en su pais de origen, Argentina y que
actualmente es una de las mas grandes comercializadoras de productos carnicos
en su pais. Que en el afo 1960, inventd su principal producto, la hamburguesa
“‘Paty”. Que se ha caracterizado por ofrecer desde hace mas de 40 afos un
producto de calidad superior a la exigencia comun. Que dado lo anterior, cuenta
con presencia directa en Argentina y Chile, y con exportaciones a Peru, Taiwan,
Estados Unidos, Canada, Francia entre otros.

Que en este orden de cosas, ha invertido grandes sumas de dinero para
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posicionar su marca en Chile y en el extranjero. Que prueba de ello serian los

registros marcarios, informacién obtenida de la pagina web www.paty.com.ar que

acompanfa y que daria cuenta del uso y fama que la marca Paty tiene entre el
publico consumidor.

Que el propdsito de los nombres de dominio es identificar adecuadamente a
su titular y I6gicamente, con sus productos y/o servicios que transa en el mercado
“virtual” de internet y que ése es el objetivo final de un nombre o razén social,
distincién por medio de un signo de bienes y/o servicios que se transan en el
mercado real, de modo que si se le otorgara el nombre de dominio en conflicto al
primer solicitante, los usarios de Internet al ingresar al respectivo sitio, se
encontraran con informacion de otro tipo, lo que se traduciria en un perjuicio
irreparable y produciria confusién en los usuarios de Internet.

Ademas, expresa que tiene registrados como nombre de dominio
correspondiente a extensiones mundiales como locales y que son de fecha
anterior a la solicitud presentada por el demandado: paty.com.ar creado el 25-02
de 1999, quickfood.com.ar creado el 3-01 de 1997 y paty.cl creado con fecha 3-03
de 2000.

Agrega argumentos relacionados con los criterios aplicables en esta clase
de juicios de asignacion de nombres de dominio, como el de la titularidad de las
marcas y su relacién con los nombres de dominio, de la notoriedad del signo
pedido y el criterio del mejor derecho y buena fe.

Por otra parte, afirma que es titular de dos registros marcarios en Chile del
nombre “Paty”, numeros 592.686, 592.687 que distinguen todos los productos de
la clase 29 y el registro N° 496.085 para distinguir hamburguesa preparada en
base a carne de vacuno, clase 29. Que también es titular de diversos registros
marcarios en otros paises que acompana. Que el primer solicitante no es titular de
ningun registro marcario para el signo “Paty”.

Concluye expresando que a la luz de expuesto, tiene mejor derecho que el
primer solicitante sobre el nombre de dominio en disputa
CUARTO: Que solo la parte del segundo solicitante rindié prueba y para acreditar
sus pretensiones acompafio a los autos en forma legal y sin objecién de contrario,
los siguientes documentos: 1) Copias de impresos de los registros de nombre de
dominio a su nombre: paty.com.ar creado el 25-02 de 1999, quickfood.com.ar
creado el 3-01 de 1997 y paty.cl creado con fecha 3-03 de 2000.; 2) Copia de
impresiones de registro marcario de la marca “Paty” en Chile: numeros 592.686,
592.687 que distinguen todos los productos de la clase 29 y el registro N° 496.085
para distinguir hamburguesa preparada en base a carne de vacuno, clase 29; 3)

Listado de registros marcarios “Paty” en Argentina y 4) Informacién impresa de la
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pagina web www.paty.com.ar, que muestra la historia del producto “Paty” y diversa

informacion sobre su fabricante.

QUINTO: Que segun consta en autos es primer solicitante don Marco Zufiga
Bravo, y tiene como tal, prioridad sobre dicho nombre y le corresponde por lo tanto
al segundo solicitante probar que tiene mejor derecho sobre él o probar mala fe en
el primer solicitante.

SEXTO: Que al efecto el segundo solicitante para acreditar su mejor derecho, sélo
acompand a los autos copias impresas de registros de marcas comerciales y
nombres de dominio “Paty”.

SEPTIMO: Que el sélo hecho que el segundo solicitante tenga registrado distintas
marcas comerciales y nombres de dominio que contengan la palabra “paty”, no es
suficiente para configurar un mejor derecho que destruya la prioridad del primer
solicitante.

OCTAVO: A mayor abundamiento, el nombre solicitado que conlleva la idea de
“tortas” nada tiene que ver ni se relaciona con una comercializadora de productos
carnicos, actividad que desarrolla el segundo solicitante, por lo que no existira
error o engafno respecto del origen empresarial de los respectivos servicios, ya
que al buscar en la red carnes “Paty” dificiimente el consumidor buscara por
tortas.

NOVENO: Que por lo expuesto este Arbitro ha llegado a la conviccién que no
existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de
dominio en disputa “tortaspaty.cl”’, ya que lo expuesto por las partes y la prueba
rendida por el segundo solicitante no afectan la validez y prioridad de la solicitud
de autos y no acreditan un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto,
ni mala fe en el actuar del primer solicitante.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto ademas lo dispuesto en la
Reglamentacién para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL
y su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliacién y Arbitraje, articulos 636 y
siguientes del Codigo de Procedimiento Civil y arts.222 y siguientes del Cdédigo

Organico de Tribunales,

SE RESUELVE:

I.- Que se asigna el nombre de dominio “tortaspaty.cl” al primer solicitante esto es

a don Marco Zufiga Bravo.
Il.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio “tortaspaty.cl” del segundo
solicitante la sociedad Quickfood S.A.

[ll.- Cada parte pagara sus costas.
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Notifiquese la presente sentencia a las partes, por carta certificada.

Devuélvanse los antecedentes a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la
Computacion de la Universidad de Chile, y notifiquesele la presente resolucion
para los fines correspondientes. —

Déjese copia simple de todo lo obrado en autos en poder de este Tribunal
Arbitral.—

DICTADO POR DON HECTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ARBITRO.
AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DONA
ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 46 - 2004.
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