FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO
<zonapesca.cl>
- ROL 8779-

Santiago, 20 de noviembre de 2008
VISTO,

PRIMERO: Que por oficio 8779 de 28 de marzo de 2008, el Departamento de Ciencias de
la Computacién de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificd al suscrito la designacion
como arbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de revocacion del nombre
de dominio <zonapesca.cl>.

SEGUNDO: Que el suscrito acepto el cargo de arbitro para el cual habia sido designado y
juré desempefiarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente
notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electronico y por carta certificada, como
consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.

TERCERO: Que segun aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer
solicitante, LUIS EGON GOMEZ GITTERMANN, Rut 4.219.114-0, direccion postal,
Francia 311, Temuco, y como segundo solicitante SOCIEDAD NACIONAL DE PESCA,
Representada por Alessandri & Compafila Ltda.,, Rut 70.014.900-5, -contacto
administrativo: Alejandra Espinoza, Direccion postal: Barros Errdzuriz 1954, Of. 2086,
Providencia, Santiago.

CUARTO: Que con fecha 31 de marzo de 2008, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral
y se citd a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el
dia martes 8 de abril de 2008, a las 10:50 horas en la sede del tribunal arbitral, bajo
apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de
inasistencia de las partes.

QUINTO: Que con fecha 8 de abril de 2008, se llevé a cabo la referida audiencia con la
presencia de don LUIS EGON GOMEZ GITTERMANN, primer solicitante, dofia VIVIANA
TICONA WEISE, en representacion del segundo solicitante, y del sefior Juez Arbitro, no
hubo conciliacion, acordandose las Bases del Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que con fecha 14 de abril de 2008, este tribunal arbitral declaré abierto el
periodo de planteamientos por el término de 10 dias habiles, venciendo en consecuencia
el dia lunes 28 de abril del presente afio.

SEPTIMO: Que con fecha 23 de abril de 2008, don LUIS EGON GOMEZ GITERMANN,
primer solicitante, presenté demanda de asignacién de nombre de dominio cuyos
argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que el dominio “zonapesca.cl”, pretende divulgar la existencia de un coto de pesca,
ubicado a orillas del lago Calafquén. La conjuncidon semantica que origind el dominio en
cuestién, deriva de unir dos palabras genéricas, cuales son Zona y Pesca.

b) Que el sitio sefialado no tiene otro afan, que direccionar a pescadores deportivos hacia
un punto geografico apto, para practicar dicha aficion.

c) Que este registro se encontraba disponible a la fecha que fue inscrito por don LUIS
GOMEZ GITTERMANN, en los buscadores respectivos, de NIC CHILE.

d) Que con fecha 09.01.08, la Sociedad Nacional de Pesca impugné dicho registro y lo
solicit6 para ella.

e) Que dicha sociedad, existe desde el afio 1949. Pero sélo después que el suscrito
manifestara interés por utilizar el concepto zonapesca, ella recién manifestd interés, por
éste.
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f) Que el vocablo ZONAPESCA, tiene un sentido de continente y contenido, que le es
propio. La denominacion sonapesca —en cambio- corresponde a una sigla hibrida.

g) Que en la web pueden coexistir todas estas expresiones —independientemente- sin
perjudicarse reciprocamente. Todas cumplen, con las reglas de sintaxis exigida, para
registrar sitios CL.

h) Que no existe una identidad de letras que lleve a confundir el nombre del dominio de
don LUIS GOMEZ GITTERMANN, con otras denominaciones CL.

i) Que Sociedad Nacional de Pesca busca desplazar al primer requirente, a sabiendas
gue jamas utilizara dicho sitio en la web.

j) Que no dejando duda de su pretension excluyente, dicha sociedad registr6 para si
ademas, el dominio “zona-pesca.cl” (con un guién al medio). También; sona-pesca.cl,
sona-pezca.cl, zonapezka.cl, zona-peska.cl, sonapeska.cl, entre otras denominaciones
semejantes y no parece creible, que pretenda utilizar, todas estas

K) Que si la Sociedad Nacional de Pesca lo hubiera deseado, habria registrado el dominio
“zonapesca.cl”, con mucha antelacion. Ella busca generar ahora, derechos retroactivos
sobre las palabras que conforman el concepto zonapesca. Esto, en base a sus nuevas
inscripciones.

) Que don LUIS GOMEZ GITTERMANN es titular desde hace mas de cuatro afios de la
pagina web, denominada www.lican-ray.com. Esta le permite divulgar, las actividades
turisticas a las que se dedica. Tiene ésta, mas de 30.000 visitas. Dicho sitio se encuentra
actualmente vigente y habilitado.

m) Que tras acreditar el depdsito de 550.000 pesos —exigidos para acceder a la instancia
del arbitraje- la Sra. abogada, dofia Viviana Ticona Weise, asumio la representacion legal
de la Sociedad Nacional de Pesca. Para este efecto, acreditd patrocinio y poder. Esto, el
dia 08.04.2008 y al dia siguiente, dicha sociedad registré tres dominios mas, utilizando
palabras parecidas a “zonapesca”.

n) Que encontrdndose debidamente habilitada para negociar, la Sra. Ticona Weise envi6
un mail a don LUIS GOMEZ GITTERMANN el dia 10.04.2008 ofreciendo una cantidad de
150.000 pesos, a objeto de adquirir pecuniariamente el dominio “zonapesca.cl’ y “terminar
asi, el asunto”.

) Que la actitud de la Sociedad Nacional de Pesca, es incalificable, dicha sociedad
ignora, que el dominio “zonapesca.cl” busca mejorar el futuro econdémico, de
Camping/Cabafias Escorial y no es el comprador el llamado a poner precio, a un
patrimonio que no le pertenece. Las reglas del libre mercado no obligan a vender —
forzadamente- al titular de un activo. El sitio “zonapesca.cl”, no esta en venta.

0) Que zonapesca es un dominio antiguo, en los registros COM. Existe desde hace varios
afios. Promueve —internacionalmente- la pesca deportiva. Su denominacion jamas ha
perjudicado, a la Sociedad Nacional de Pesca. Ella busca apropiarse —selectivamente
ahora- de la denominacion realizada por don LUIS GOMEZ GITTERMANN, en el registro
CL.

p) Que Sociedad Nacional de Pesca, jamas se ha interesado por la pesca deportiva.
Tampoco tiene intencién, de hacerlo ahora. La razén por la que desea coleccionar el
dominio “zonapesca.cl”, es meramente especulativa y para discutir la validez del dominio
CL, Sociedad Nacional de Pesca se ha propuesto recurrir, a registros marcarios. Sin
embargo éstos, no constituyen ley en la web.

q) Que en la esfera marcaria, pueden coexistir idénticas, iguales y exactas
denominaciones de registro, siempre y cuando la especifidad —o especialidad- de su giro,
sea diferente. Al respecto, la jurisprudencia es clara. La unicidad, debe ir relacionada al
giro. Los temores de la Sociedad Nacional de Pesca son infundados. No existe un
eventual perjuicio, derivado de la inscripcion del dominio “zonapesca.cl”, por parte de don
LUIS GOMEZ GITTERMANN. Ambos tienen, una naturaleza de giro distinta. Esto sin
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considerar, que las respectivas denominaciones CL, se escriben de diferente manera.
Aquello es suficiente mérito, para que el sistema electrénico de la web, discrimine entre
ellas.

r) Que Sociedad Nacional de Pesca ha inscrito, con posterioridad a este litigio, un abanico
de inscripciones CL. Estas se escuchan igual, al registro zonapesca.cl. Ella se ha valido
de las mismas palabras utilizadas por don LUIS GOMEZ GITTERMANN, en su registro.
Cuando mas, las ha alterado levemente. De entre ellas destaca, zona-pesca.cl.

s) Que una sentencia arbitral anterior (caso “medlan”, rol N.045-2006), dictamind que la
existencia de silabas o palabras que coexisten independientes de un registro
determinado, no son susceptibles de ser apropiadas —en exclusiva- por actor alguno. Esta
jurisprudencia inhabilita a la Sociedad Nacional de Pesca, para intentar apropiarse de
vocablos tales como zona y/o pesca y pretender desplazar asi, a un primer solicitante del
registro CL.

t) Que don LUIS GOMEZ GITTERMANN, no pretende vender u arrendar, dominios
inscritos. Nunca ha registrado, un dominio ya existente.

Menos crear confusiones, con marcas comerciales que navegan en la red. No le asiste la
intencidon de producir u ofrecer bienes, registrados por marcas del comercio establecido.
Tampoco quitar clientes, a nadie. No busca impedir un libre flujo comunicacional de la
Sociedad Nacional de Pesca con sus clientes, u otros interlocutores. Jamas ha pretendido
desviar —por razon alguna- a clientes de ésta.

u) Que el segundo requirente no ostenta un mejor derecho, sobre el dominio en litigio. De
otra forma, la Sociedad Nacional de Pesca no habria ofrecido adquirirlo. No tiene sentido
adquirir lo propio, sino lo que no nos pertenece. Ante este reconocimiento, debe
prevalecer la pretension del primer solicitante, “quien tiene, un interés legitimo sobre el
nombre genérico que describe su actividad profesional” (Fallo arbitral
“europropiedades.cl”, de fecha 24.09.2002).

v) Que don LUIS GOMEZ GITTERMANN, solicita le sea aplicado el principio “first come,
first served”, atendido que no existe mala fe, en la adquisicion del dominio en disputa.

w) Que para respaldar sus dichos el primer solicitante ha acompafiado los siguientes
documentos:

1. Copia factura NIC de registro “zonapesca”’, a hombre de don LUIS EGON GOMEZ
GITTERMAN.

2. Copia de certificado de audiencia, de mediacion.

3. Copia del buscador Hispavista, que acredita la existencia anterior, del dominio
“zonapesca.com”

4. Copia del mail enviado por la representante legal de Sociedad Nacional de Pesca, que
ofrece adquirir el dominio de don LUIS EGON GOMEZ GITTERMAN.

OCTAVO: Que con fecha 13 de mayo de 2008, este Tribunal arbitral, tuvo por presentada
la demanda de asignacion de nombre de dominio por don LUIS EGON GOMEZ
GITTERMAN, primer solicitante, y tuvo por acompafnados los documentos con citacion.
NOVENQO: Que con fecha 29 de abril de 2008, dofia VIVIANA TICONA WEISE, en
representacion del segundo presentd demanda de asignacion de nombre de dominio,
cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que Sociedad Nacional de Pesca, tiene registrada su marca "SONAPESCA” en
variadas clases del Clasificador Marcario Internacional siendo ésta ya muy conocida por
el publico en general, puesto que justamente éste signo el que distingue a Sociedad
Nacional de Pesa, ya que rara ves se le identifica con su razon social.

b) Que Sociedad Nacional de Pesca, es una organizacion de caracter gremial fundada en
1949, que reunid a los industriales pesqueros, destinada a luchar por el progreso de la
industria y defender sus intereses. Luego de 59 afios de existencia la Sociedad Nacional
de Pesca continta promoviendo el desarrollo del sector y trabajando por la defensa y la
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racionalizacion de las pesquerias, siendo la voz principal de la industria pesquera ante los
poderes publicos haciendo presente sus puntos de vista en materias de interés general
relacionadas con la pesca y es la Unica agrupacion pesquera con caracter nacional. Por
esta razén, la integran empresas armadoras, elaboradoras de alimentos para peces y
pesqueras que representan diversos rubros de produccion a lo largo del pais.

¢) Que los nombres de dominio comparten un sinnimero de aspectos, caracteristicas y
propositos con las marcas comerciales, lo que nos permite sostener que los nombres de
dominios, ademas de la funcién técnica, cumplen un rol fundamental como identificadores
del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen via Internet, buscando evitar
gue los consumidores caigan en errores o confusidn con respecto a ellos.

d) Que ahora bien, atendida la extensién del ambito de proteccién de las marcas de
Sociedad Nacional de Pesca, resulta evidente que la actividad del primer solicitante
gueda comprendida en el ambito de proteccién marcaria de SONAPESCA por lo que sin
lugar se esta afectando directamente el derecho de propiedad de Sociedad Nacional de
Pesca.

e) Que segun la denominada Politica Uniforme de Resolucién de Conflictos de Nombres
de Dominio (ICANN), se reconoce como aspecto fundamental para la resolucién de
dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestiéon. En efecto,
en su titulo preliminar dicha normativa sefiala que se consideraran como fundamentos
para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si: a) “El nombre de dominio
otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios
respecto de la cual la parte demandante tiene derechos.”.

f) Que la que la marca “SONAPESCA” posee enormes semejanzas tanto graficas como
fonéticas con la expresion “ZONAPESCA”, mas aun, son iguales, por lo que dado el hecho
de que la expresion SONAPESCA es un conjunto del todo novedoso, objeto de proteccidn
marcaria, es que Sociedad Nacional de Pesca considera tener mejor derecho en la solicitud
de autos.

g) Que el nombre de domino zonapesca.cl generara inevitables confusiones, errores y
engafos por parte de los consumidores y usuarios de Internet, toda vez que la oferta de
servicios o productos que se pudiera realizar puede generar la impresion de que se trata de
una pagina Web vinculada a la entidad duefia de los registros marcarios y el nombre de
dominio sefialado precedentemente.

h) Que el nombre de dominio permite la adecuada identificacion en la red y constituye una
verdadera "direccion electrénica”, mediante la cual los usuarios conocen e identifican a una
determinada empresa 0 persona y, por consiguiente, un usuario de Internet pretende
reconocer a ésta al ingresar a la correspondiente pagina.

i) Que en derecho comparado, asi como también a la jurisprudencia relativa a nombres de
dominio, se ha tomado en cuenta claramente la relacion entre nombres de dominio y
marcas comerciales, puesto que ambos comparten muchas caracteristicas, ya que
pretenden precisamente tener un rol de identificadores de los diversos bienes y/o servicios
que se ofrecen a través de internet. Por ende, al resolverse la titularidad de un nombre de
dominio, se debe tener en cuenta precisamente la titularidad de los registros marcarios para
el signo casi idéntico pedido como dominio.

j) Que de acuerdo a la politica uniforme de resolucién de conflictos de nombres de
dominio (Uniform Domain Names Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por la
Corporacion de Nombres y Numeros asignados a Internet (Internet Corporation for
Names and Numbers "ICANN"), se reconoce como aspecto fundamental para la
resolucion de los conflictos la titularidad de los registros marcarios para el signo en
cuestién y en su titulo preliminar se considera como fundamento para iniciar un
procedimiento de disputa de dominio si el nombre de dominio otorgado es idéntico o
confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte
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demandante tiene derechos. Y tales criterios han sido recogidos por los articulos 20, 21y
22 del Reglamento de NIC Chile y, por consiguiente, si se asignara el nombre de dominio
a don Luis Gomez Gitterman, ello podria causar graves confusiones entre los
consumidores.

k) Que la asignacion del dominio zonapesca.cl al primer solicitante, constituiria una
causal de error y confusion entre el publico consumidor que contradice el espiritu de la
normativa marcaria vigente asi como los criterios determinados por ICANN reconocidos
por la Reglamentacion de NIC Chile aplicables en esta materia.

l) Que el Reglamento de NIC Chile, al referirse a las revocaciones de dominios, sefiala
como condicion para los mismos que el nombre de dominio sea idéntico o
engafosamente similar a una marca de productos o servicios o0 a un nombre por el cual el
reclamante es reconocido. Este hecho debe ser tomado en cuenta al resolver la mejor
titularidad al nombre de dominio zonapesca.cl.

m) Que es fundamental que la asignacién del dominio de autos proteja los intereses de
Sociedad Nacional de Pesca, adquirido luego de arduos esfuerzos a lo largo de afios de
trabajo, como agrupacion gremial, cumpliendo una funcion muy relevante en la proteccién
de los intereses y derechos de sector de la industria chilena.

n) Que para respaldar sus dichos, dofia VIVIAN TICONA WEISE, acompafié los
siguientes documentos en la forma legal correspondiente:

1. Impresiones de la pagina del Departamento de Propiedad Industrial, donde constan los
registros concedidos a Sociedad Nacional de Pesca.

2. Pagina Web de Sociedad Nacional de Pesca www.sonapesca.cl, y la historia de la
misma.

3. Impresiones de la pagina www.chilepotenciaalimentaria.cl donde aparece un articulo
que hace mencién a SONAPESCA.

DECIMO: Que con fecha 13 de mayo de 2008, este Tribunal tuvo por no presentada la
demanda por dofia VIVIAN TICONA WEISE, en representacién del segundo solicitante,
por extemporanea, sin perjuicio de los derechos que pudieran hacer valer las partes
conforme al mérito del proceso.

DECIMOPRIMERO: Que con fecha 29 de mayo de 2008, este Tribunal Arbitral, declar6
abierto el periodo de respuestas, por el término de 05 dias habiles, venciendo en
consecuencia el dia jueves 05 de junio del presente afio.

DECIMOSEGUNDO: Que con fecha 30 de mayo de 2008, 30 de mayo de 2008, dofia
VIVIANA TICONA WEISE, presentd escrito de contestacion de demanda, cuyos
argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que el escrito de demanda del primer solicitante carece de los fundamentos juridicos
que le otorguen un mejor derecho en el caso de autos.

b) Que un nombre de dominio permite la adecuada identificacion en la red y constituye
una verdadera “direccion electronica” mediante la cual los usuarios conocen e identifican
a una determinada organizacién, empresa o persona. De esta manera, es facil concluir
que los usuarios de Internet que conocen e identifican a una determinada organizacion,
empresa o persona, pretendan reconocer a ésta al ingresar a la correspondiente pagina,
mediante el respectivo nombre de dominio.

c) Que la solicitud competitiva de Sociedad Nacional de Pesca A.G, se basa en la
existencia previa registros de su marca "SONAPESCA" en el Chile, a saber, registro N°
786.357 en la clase 22, N° 786.358 en clase 31, N° 779.725 en clase 39, N° 779.724 en
clase 37, N° 619.868 en clase 37 y 39 y N° 621.873 y también en su nombre de dominio
sonapesca.cl.

d) Que de acuerdo al derecho comparado y la jurisprudencia relativa a nombres de
dominio, claramente existe una relacién entre nombres de dominio y marcas comerciales,
puesto que ambos comparten muchas caracteristicas en comun, al tener un rol de
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identificadores de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen a través de Internet.
Por ende, al resolverse la titularidad de un nombre de dominio, se debe tener en cuenta
precisamente la titularidad de los registros marcarios para el signo casi idéntico pedido
como dominio.

e) Que segun la denominada Politica Uniforme de Resolucién de Conflictos de Nombres
de Dominio (ICANN), se reconoce como aspecto fundamental para la resolucion de
dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestion. En efecto,
en su titulo preliminar dicha normativa sefiala que se consideraran como fundamentos
para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si: a) “El nombre de dominio
otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios
respecto de la cual la parte demandante tiene derechos.”.Tales criterios han sido
recogidos por los articulos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile y, por consiguiente,
si se asignara el nombre de dominio a el Sr. Luis GOmez Gitterman, ello podria causar
graves consecuencias para Sociedad Nacional de Pesca.

f) Que la marca “SONAPESCA” posee enormes semejanzas tanto graficas como
fonéticas con la expresion “ZONAPESCA”, méas aun, fonéticamente son iguales.

g) Que mucha gente confunde a Sociedad Nacional de Pesca con la expresion
"zonapesca", por creer que la sigla proviene de "zonas de pesca” o simplemente por error
ortografico o de tipeo, situacion que se resolveria, si se asigna el nombre de dominio en
disputa al segundo solicitante, ya que se haria un link de zonapesca.cl a sonapesca.cl, a
objeto que las personas puedan llegar hasta él.

h) Que SONAPESCA, es una organizacion de caracter gremial fundada en 1949, que
reunié a los industriales pesqueros, destinada a luchar por el progreso de la Industria y
defender sus intereses. Luego de 59 afios de existencia la Sociedad Nacional de Pesca
continla promoviendo el desarrollo del sector y trabajando por la defensa y la
racionalizacion de las pesquerias, siendo la voz principal de la industria pesquera ante los
poderes publicos haciendo presente sus puntos de vista en materias de interés general
relacionadas con la pesca.

i) Que Sociedad Nacional de Pesca es la Unica agrupacién pesquera con caracter
nacional. Por esta razon, la integran empresas armadoras, elaboradoras de alimentos
para peces y pesqueras que representan diversos rubros de produccién a lo largo del
pais.

j) Que SONAPESCA, por medio de sus directivos y socios, es parte activa de organismos
directivos y consultivos de entidades relacionadas con la pesqueria. En la Actualidad
integra, entre otros: Consejo Nacional de Pesca, Consejo del Instituto de Fomento
Pesquero, Consejo de Investigacion pesquera, Consejos zonales de pesca

k) Que cabe hacer presente que esta expresion de las zonas de pesca, es tan arraigada
histéricamente en el sector pesquero, que incluso fue recogida por la Ley de Pesca del afio
1991, que al crear los organismos de administracion pesquera crea un Consejo Nacional y
cinco consejos zonales de pesca, (articulos 150 a 152), los cuales calzan con ZONAS DE
PESCA tradicionalmente identificadas (y citadas recién).

[) Que Sociedad Nacional de Pesca, durante su prolongada existencia, ha orientado y
coordinado la labor de los empresarios, fomentando el desarrollo de politicas que impulsen
y desarrollen la pesca y buscando soluciones oportunas a los problemas pesqueros
mediante el dialogo y la colaboracion con las autoridades. ldentificandose tanto en el
mercado nacional como en el internacional bajo la marca SONAPESCA, razén por la cual
peligroso es para el sector que terceras personas que no tienen relacion con el segundo
solicitante o sus asociados, utilicen la expresion toda vez que como se sefiald, su utilizacion
importa un significado especifico que sera desvirtuado con un uso indiscriminado, con los
consiguientes perjuicios no solo para SONAPESCA, si no que también para sus asociados,
el sector exportador y por ende el pais completo.
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m) Que por el perjuicio que para todo el pais traeria el uso de la marca SONAPESCA por
parte de terceros no relacionados con SOCIEDAD NACIONAL DE PESCA y sus
asociados, es que el segundo solicitante ha desarrollado una activa politica de proteccion
de la expresion, tanto como marca comercial como a través de su nombre de dominio. No
obstante lo cual, y para no caer en el “reverse domain name hijacking”, ha debido tomar
una actitud de proteccion defensiva en el sentido de solicitar aquellos nombres que
resultan mas obvios tales como sona-pesca.cl, sonapeska.cl, sonapezca.cl, zona-pesca.cl
y zonapezca.cl dejando el resto de los casos a fin de verificar el uso que se le esté dando
al nombre de dominio con el objeto de evitar cualquier tipo de confusiéon que se pueda
producir.

n) Que la Internet es un medio mas, un soporte mas mediante el cual SONAPESCA
desarrolla sus actividades en cumplimiento de sus objetivos como Asociacion Gremial, asi
como un medio més a través del cual difundir sus actividades. Natural resulta entonces,
que SOCIEDAD NACIONAL DE PESCA, pretenda distinguir plenamente su proyecto y
sus actividades por cualquier tipo de medios, incluyendo el medio virtual y principalmente
a través de Internet.

fi) Que SONAPESCA presentd su solicitud competitiva para el nombre de dominio
zonapesca.cl, puesto que la expresion ZONAPESCA no es mas que una expresion
idéntica y equivalente a la marca de SOCIEDAD NACIONAL DE PESCA, puesto que la
sola variacién de la letra “S” por la “Z” no le otorga una distintividad susceptible de ser
reconocida por los consumidores.

0) Que el publico espera encontrar bajo el nombre de dominio ZONAPESCA.CL y
equivalentes como SONAPESCA.CL es la informacién y servicios que SOCIEDAD
NACIONAL DE PESCA, y no la de un tercero que nunca se ha identificado con dicha
expresion y que lo Unico que lo mueve es un afan de lucro, no vinculado al segundo
solicitante o a sus asociados.

p) Que de acuerdo a nuestra legislacion marcaria la denominacion del nombre de dominio
solicitado ZONAPESCA.CL es idéntica a las marcas comerciales SONAPESCA la cual no
es considerada genérica, la ley de Propiedad Industrial N° 19.039 en su articulo 20 letra f)
prohibe la inscripcibn como marcas comerciales de aquellas expresiones que “se presten
para inducir a error o engafio respecto de la procedencia, cualidad o género de los
productos, servicios o establecimientos”, en tanto que la letra h) prohibe el registro como
marcas a “aquellas iguales o que grafica o fonéticamente se asemejen, en forma de poder
confundirse con otras ya registradas o validamente solicitadas, con anterioridad en la misma
clase”.

El caso de autos es mas claro aun, puesto que es conocido por todos el hecho que la
jurisprudencia marcaria considera idénticas o iguales aquellas expresiones donde soélo se
cambia la letra “S” por la “Z“en una misma clase.

) Que segun el articulo 19 N° 24 y 25 de la Constitucién Politica de la Republica, Sociedad
Nacional de Pesca posee derechos marcarios sobre la expresion SONAPESCA por tanto la
proteccion constitucional del N° 24 del articulo 19 de la Constitucion, pudiendo en
conformidad a la ley gozar su derecho exclusivo y excluyente para utilizar, comercializar,
ceder o transferir a cualquier titulo el objeto de la proteccion y el derecho que se le ha
conferido.

r Que el N° 25 del articulo 19 de la Constitucién, garantiza a todas las personas el derecho
de autor sobre sus creaciones intelectuales y artisticas de cualquier especie...” y agrega en
su inciso 3° que “Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de
invencién, marcas comerciales, modelos, procesos tecnolégicos u otras creaciones
analogas, por el tiempo que establezca la ley”.

s) Que el articulo 14 de la Reglamentacion de NIC Chile es claro, cada solicitante responde
porque su solicitud no vulnere derechos validamente adquiridos por terceros. Es decir en el
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caso de autos, es el primer solicitante don Luis Egon GOmez Gittermann quien debe
asegurarse gue su solicitud no vulnere los derechos de la Sociedad Nacional de Pesca A.G.
t) Que la primera solicitud de autos vulnera derechos vélidamente adquiridos por Sociedad
Nacional de Pesa, esto es derechos marcarios y de propiedad legalmente adquiridos,
derecho al libre y leal ejercicio de su actividad como Asociacion Gremial, derecho a ser
identificado correctamente en Internet asi como sus servicios, gestiones y proyectos,
derecho a mantener y ser encontrado por sus asociados y publico en general, entre otros.

u) Que el criterio “First Come, First Served”, criterio acorde con los principios de propiedad
industrial, no puede ni debe ser aplicado al caso de autos toda vez que, la solicitud del
primer solicitante infringié abiertamente el articulo 14 del Reglamento de Nic Chile y que la
Ley N° 19.039 de Marcas en su articulo 20 letras f) y h) pretende evitar que existan registros
iguales o parecidos para distinguir unos mismos servicios o productos, con objeto de
proteger el privilegio otorgado, evitando en definitiva que el publico consumidor se vea
afectado por la confusién que se generaria en el mercado por la existencia de dos o0 mas
signos iguales o parecidos, cubriendo un mismo rubro a nombre de distintos titulares.

v) Que el primer solicitante en ningdn momento sefiala haber usado la expresion
ZONAPESCA puesto que claramente y como se desprende de su pagina Web www.lican-
ray.com , su identificacién se basa en el nombre donde se encuentra ubicado su Camping
El Escorial.

w) Que la mala fe se verifica dentro del &mbito subjetivo de cada persona. Sin embargo, de
la conducta de los sujetos es posible deducir denominadores comunes que nos permiten
concluir que la inscripcién de un nombre de dominio ha sido efectuada de mala fe. Asi las
solicitudes que ha presentado el primer solicitante en NIC Chile con posterioridad al caso de
autos, son: zona--pesca.cl, sociedadnacionaldepesca.cl, asociacionnacionaldepesca.cl,
asociacionnacionalpesca.cl, sociedadnacionalpesca.cl, socnacionaldepesca.cl y el Sr.
Gomez ha solicitado, el registro de expresiones que se identifican con Sociedad Nacional
de Pesca y no con él, actitud que demuestra su estrategia en el sentido de impedir al
segundo solicitante su correcto reflejo en Internet, intentando apropiarse de su nombre y
marcas. Y el primer solicitante justifica su actuar, sefialando que Sociedad Nacional de
Pesca, tuvo la misma actitud respecto a direcciones electronicas como sona-pesca.cl,
sonapeska.cl, sonapezca.cl, zona-pesca.cl y zonapezca.cl. Sin embargo, cabe hacer
presente que Sociedad Nacional de Pesca, solicitd en su momento estas variaciones de su
marca SONAPESCA, buscando lograr una correcta identificacion, amparado en sus
registros marcarios, en un medio de comunicacion tan poderoso como es la Internet cuyos
alcances trascienden nuestras fronteras, y con el fin de evitar confusiones y engafios por el
hecho de que terceras personas operan bajo dicha expresion.

X) Que a fin de que este Tribunal tome conocimiento que la pagina Web
www.sonapesca.cl, retrata la familia de SOCIEDAD NACIONAL DE PESCA, dofia
VIVIANA TICONA WEISE solicitd practicar una visita a la misma.

y) Que dofia VIVIANA TICONA WEISE en representacion del segundo solicitante, pidio a
este Tribunal oficiar a NIC CHILE, a fin que informe el titular de las solicitudes:
sociedadnacionaldepesca.cl, asociacionnacionaldepesca.cl, asociacionnacionalpesca.cl,
sociedadnacionalpesca.cl, socnacionaldepesca.cl

Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante acompafié los siguientes
documentos en la forma legal correspondiente:

1. Impresiones de la pagina del Departamento de Propiedad Industrial, donde constan los
registros concedidos a Sociedad Nacional de Pesca.

2. Lista de Registros Marcarios de Sociedad Nacional de Pesca

3. Pagina web de www.sonapesca.cl, y la historia de Sociedad Nacional de Pesca

4. Power Point presentado por Sociedad Nacional de Pesca en una de las conferencias
dictadas por el en que aclara las zonas de pesca en Chile
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DECIMOTERCERO: Que con fecha 20 de junio de 2008, este Tribunal Arbitral tuvo por
contestada la demanda por dofia VIVIANA TICONA WEISE, en representacion del
segundo solicitante, en cuanto a la solicitud planteada en el primer otrosi, este Tribunal
accedié a ello, y tuvo por acomparfiados los documentos con citacion.

DECIMOCUARTO: Que con fecha 05 de junio de 2008, don LUIS EGON GOMEZ
GITERMANN, primer solicitante, presentdé escrito de contestacidon de demanda, cuyos
argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que la Resolucién de fecha 13 de mayo del afio en curso —extendida por el Sr. Arbitro
de la causa 8779- sefiala que la demanda de SONAPESCA, se considera no presentada,
a consecuencia de ser elevada extemporaneamente y a falta de demanda, no existe
razon juridica, para extender los expedientes de autos. Al respecto valga sefalar, que el
primer solicitante no ha demandado a nadie. Al no existir una demanda, un periodo
eventual de respuestas le obligaria a responderse a si mismo.

b) Que con fecha 29 de mayo el Tribunal ha declarado abierto un periodo de respuestas Y
el primer solicitante se ve obligado a manifestar comentarios adicionales, a su
presentacion original.

c) Que la representante del segundo solicitante indica que “El sefior Luis Gomez
Gittermann solicité el nombre de dominio extravaganzza.cl, luego de lo cual_present6 su
solicitud competitiva la sociedad Nacional de Pesca A.G....” La representante legal del
demandante, acomete en su demanda en contra de una persona distinta al primer
solicitante. El desarrollo de dicho libelo avanza y avanza -sin rectificar lo anterior- hasta
llegar al final de la misma- donde concluye con un petitorio, requiriendo la asignacion del
dominio “zonapesca.cl”, en favor de su representado.

d) Que el primer solicitante no tiene vinculacion, con el dominio extravaganzza.cl.
Tampoco tiene relacién, con la propiedad de tal dominio.

e) Que la demanda presentada fuera de plazo debe considerarse absolutamente inepta,
por cuanto su fundamento no coincide con la realidad. No sefiala numeralmente la causa
arbitral -a la que se refiere- no incluye la documentacion que dice acompanfar, confunde a
sus actores y equivoca, la médula del problema. Tampoco explica, el origen del mismo.

f) Que tras estudiar tanto las patentes de SONAPESCA, como asimismo el clasificador
CIPSA, el primer solicitante pudo advertir, que las diversas marcas mundiales no protegen
ambitos u actividades productivas particulares, sino productos o servicios precisos.

g) Que la marca vale y protege, en la medida que se relacione con un producto o servicio
debidamente registrado (clase). Una marca no se salva a si misma. Una marca, no puede
tragarse a otras. Una marca no sobrevive, por si misma. Una marca no esta facultada
para opacar o eliminar, a otra. Una marca -sin asistirle un producto o servicio registrado-
pierde sentido. Una marca, protege un producto, o un servicio determinado.

h) Que es errénea, la visién juridica de la representante legal del actor, en el caso
“zonapesca.cl”. Esto, por cuanto no es posible objetar la primera inscripcion de
“zonapesca.cl”, sin denunciar cual es la actividad comercial que el primer solicitante desea
proteger. El primer solicitante jamas ha pretendido divulgar en la web, productos
registrados por SONAPESCA. Tampoco vender o comercializar, dominio alguno. En
ninguna parte de su libelo frustrado, el actor declara conocer cudl es la clase (o
especificidad productiva) que concierne al demandado. Es posible que siga objetando la
denominacién “zonapesca”, sin precisar la clase que desea proteger.

i) Que la especificidad del primer solicitante -del dominio en litigio- queda absolutamente
excluida, del ambito de proteccion marcaria, de sonapesca y si a ello sumamos que las
marcas tienen denominaciones diferentes, tenemos un resultado desolador. No cabe
duda, que SONAPESCA se ha propuesto acometer en contra del dominio “zonapesca.cl”,
sin justificacion juridica.
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i) Que SONAPESCA tuvo 59 afios para registrar la denominacion “zonapesca” ante el

Ministerio de Economia. Pero jamas lo hizo.

k) Que SONAPESCA ya no sélo objeta el nombre del dominio inscrito en primer lugar por
el suscrito sino también, la actividad misma, del primer solicitante
[) Que si bien la politica uniforme de Resolucién de Conflictos de Nombres de Dominio
(ICANN), reconoce la titularidad de registros marcarios -para resolver conflictos en la web-
debe sefalarse, que no se trata de un cheque en blanco. Para aplicar dicha normativa, se
requiere que tanto la marca cuestionada, como la especificidad o clase de producto,
también se vea involucrada.

Al no considerarse este aspecto —por parte de SONAPESCA- los registros marcarios
invocados por ella, tendrian mas validez en la web, que en los Tribunales de Justicia.

La norma ICANN dice: “Debera tenerse en cuenta, el nombre de un dominio idéntico, o
confusamente similar a una marca -de productos o servicios- respecto de la cual, la parte
demandante tiene derechos.

m) Que SONAPESCA sélo tiene derechos sobre productos, que van de la clase 22 a 39, y
al primer solicitante le preocupa, la clase 41. En conclusion, la parte demandante no tiene
derechos sobre servicios de clase 41. A mayor abundamiento el primer solicitante sefiala,
que la referida clase no involucra productos.

No basta entonces, que las denominaciones -del sitio web en litigio- se escuchen
semejantes, entre si. Importa que las marcas —que las respaldan- no se dediquen a
comercializar lo mismo.

n) Que en el mundo mercantil pueden convivir —incluso- marcas idénticas, siempre y
cuando no comercialicen —0 se preocupen- de los mismaos bienes o servicios.

Una marca —per sé- no brinda derechos virtuales, sobre otra. Sino Unicamente, sobre
productos o servicios, que tenga debidamente registrados. Cada tipo de productos o
servicios, es catalogado —por el Ministerio de Economia- de acuerdo a un clasificador
internacional, denominado CIPSA.

) Que SONAPESCA A.G, no tiene registros protegidos, propios de la clase 41. Estos
aparecen registrados en exclusiva por la marca ZONAPESCA, cual pertenece al primer
solicitante. Este registro se refiere a “servicio parque de entretencidén y esparcimiento para
la pescay vida al aire libre”.

0) Que el Ministerio de Economia acogié a tramitacién la marca ZONAPESCA, para la
clase 41 es porque reconoce, que se trata de una marca, que no se sobrepone a otra. Sus
rigurosos sistemas de discriminacion, no tolerarian una sobre posicién de marcas, 0
derechos de clase.

En consecuencia, el primer solicitante tiene perfecto derecho marcario, para registrar un
dominio en la web, bajo la denominacién de “zonapesca.c
p) Que los articulos 20, 21 y 22 del reglamento NIC permiten evaluar, si un registrante de
dominio, actua de mala fe.

Y de parte del primer solicitante no existe abuso, engafio 6 una eventual mala fe, respecto
de la inscripcién del dominio “zonapesca.cl”. El articulado -en cuestién- sefiala, que la
inscripcibn de un nombre de dominio se considerard abusiva, cuando se cumplan —
copulativamente- las tres siguientes condiciones: a) Que el nombre de un dominio sea
idéntico, o engafiosamente similar a una marca de un producto o de servicio sobre la que
tiene derechos el reclamante. O un nombre por el cual, el reclamante es reconocido. b)
Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legitimos, con
respecto al nombre de dominio. ¢) Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se
utilice, de mala fe.

Los nombres de los dominios en litigio, no son idénticos. Tampoco son, engafiosamente
similares. Mientras “sonapesca.cl” conforma una sigla hibrida, propia de una raz6n social,
“zonapesca.cl” responde a la conjuncion de dos palabras genéricas, cuales son zona y
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pesca. La primera denominacion tiene registros marcarios anotados bajo clase 22, 29, 31,
37, 39. La Sociedad Nacional de Pesca, jamas ha sido reconocida por zonapesca. Su
sigla identificatoria, no calza con esta Ultima denominacion. No es posible rehacer su
razén social y comercial, mediante esta sigla.

De su parte, “zonapesca” representa servicios, registrados en la clase 41. (“zonapesca.cl”,
pretende representarle en la web).

g) Que para conformar una situacién engafiosa -en el mundo mercantil- se requiere que
una marca y clase, se presten —copulativamente- a confusion. Es decir, que una marca —
de igual denominacion a otra- busque comercializar los mismos productos, de su rival
comercial. Esto podria interpretarse, como un aprovechamiento del prestigio de una
marca, por parte de la competencia. A ello se denomina competencia desleal. Dicha
situacion, corresponde ventilarse en los Tribunales de Justicia.

En el presente caso, dicha condicibn de marca y clase, no se da. Ambas marcas
representan a clases de productos y servicios, absolutamente diferentes. Ninguna,
compite con la otra.

Don Luis Egon Gémez Gitermann, es el primer requirente del dominio “zonapesca.cl”. La
Sociedad Nacional de Pesca, tiene 59 afios de existencia. Jamas ha sido titular de una
patente o marca, con dicha denominacion.

Y Jamas ha sido propédsito del primer solicitante, arrendar o vender el dominio
“zonapesca.cl”. Esto, a pesar que la Sociedad Nacional de Pesca le ofreciera dinero —por
escrito- para adquirirlo.

r) Que SONAPESCA no tiene derechos marcarios, que le brinden autoridad, sobre el
registro ZONAPESCA. La entidad demandada esta debidamente registrada en la
Direccion de Propiedad Industrial -del Ministerio de Economia- para ejecutar las
actividades que realiza.

s) Que varios registros de SONAPESCA, se encuentran caducados, o denegados.
Aquellos que son citados en la demanda, pero que no aparecen en los registros de la dpi,
tienen la misma denominacion de clase, que los que si aparecen. Luego, su especificidad
de clase no puede variar.

Los que aparecen vigentes —de acuerdo al informe dpi que se acompafia- no relacionan a
SONAPESCA, con captura de peces, ni con la pesca deportiva. Tampoco, con servicios
de recreacion. Y a don LUIS GOMEZ GITERMANN le interesa la clase 41, con servicio de
Parque de Entretencion, y Esparcimiento para la pesca y vida, al aire libre.

La Sociedad Nacional de Pesca, a pesar de su denominacion social, no tiene marcas
vigentes, relacionadas con captura, ni aprovechamiento de peces. tampoco, con pesca
deportiva, menos, con recreacion. No resulta entendible entonces, que SONAPESCA se
oponga al primer solicitante, en el uso del dominio zonapesca.cl. Esta denominacion
proclama sefialar; un lugar para pescar.

t) Que el registro “zonapesca.com” existe desde hace décadas en Espafa y jamas ha
originado perjuicios a SONAPESCA. No se conoce que dicha denominacién, haya
causado confusiones, errores, 0 engafos, a los consumidores o clientes, de
SONAPESCA.

u) Que la Sociedad Nacional de Pesca no solo sobrepuso en su favor en los registros NIC
igual denominacion a la del primer solicitante, sino que luego inscribié un dominio idéntico,
separandolo con un guién al medio. No cabe duda, que ha buscado establecer potestad,
sobre aquellas palabras que por separado, componen el registro de don LUIS GOMEZ
GITERMANN.

Sociedad Nacional de Pesca inscribié varios registros adicionales, que se escuchan
fonéticamente del mismo modo de la primera inscripcion, del dominio del primer
solicitante.
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v) Que para respaldar sus dichos el primer solicitante a acompafiado los siguientes
documentos:

1. Copia informe dpi, respecto de las patentes de SONAPESCA.

2. Copias de patentes de SONAPESCA indicadas, para clases 22 a 39.

3. Copia de patente en tramite de ZONAPESCA, del suscrito, clase 41.

DECIMOQUINTO: Que con fecha 16 de junio de 2008, este Tribunal Arbitral, tuvo
presente lo indicado por el primer solicitante, y habiendo detectado el Tribunal que los
documentos no habian sido acompafiados en la forma legal correspondiente y en uso de
las facultades que tiene para corregir de oficio los errores que observe en la tramitacion
del juicio y que pudiere producir vicios procesales, resuelve que se tengan por
acompafiados con citacion.

DECIMOSEXTO: Que con fecha 12 de junio de 2008, don LUIS GOMEZ GITERMANN,
hizo presente a este Tribunal lo siguiente:

a) Que el reglamento de Nic Chile, no exige un respaldo marcario para inscribir dominios,
sin embargo el primer solicitante sefiala un sinnidmero de marcas y clases registradas por
ambos litigantes.

b) Que existe libertad para escoger denominaciones de marca y clase, puede repetirse
incluso una marca ya existente a condicidn de no reiterar una clase ya registrada.

c) Que la denominacibn de marca denominada ZONAPESCA vy la de
SOCIEDADNACIONALDEPESCA, corresponden a anotaciones del primer solicitante que
no han sido registradas antes en ninguna parte del mundo.

d) Que las clases y marcas de los litigantes son legitimas y diferentes, por tanto, no
interfieren entre si.

DECIMOSEPTIMO: Que con fecha 20 de junio de 2008, este Tribunal tuvo presente lo
indicado por don LUIS EGON GOMEZ GITERMANN, primer solicitante.

DECIMOCTAVO: Que con fecha 19 de junio de 2008, don LUIS EGON GOMEZ
GITERMANN, primer solicitante, hizo presente a este Tribunal lo siguiente:

a) Que si bien las bases de procedimiento arbitral permiten presentar escritos en formato
electrénico, obligan a dar cumplimiento a cualquier otra exigencia planteada por el Sr.
Arbitro en orden a modificar a complementar, las normas de procedimiento general.

b) Que en resolucién de fecha 29 de mayo de 2008, se recuerda a las partes presentar
sus escritos materialmente y en forma electrénica bajo apercibimiento de tenerlos por no
presentados.

c) Que don LUIS EGON GOMEZ GITERMANN, ha viajado a la Sede del Tribunal Arbitral
a fin de recoger las copias de las imputaciones del demandante, sin encontrarlas.

d) Que la parte demandante ha incumplido reiteradamente las bases de procedimiento
arbitral. No pone a disposicion del demandado copia la de demanda valida alguna, y no
agrego prueba material de sus afirmaciones.

e) Que no es posible entender que el juicio arbitral N° 8779 llegue a su fase Terminal y el
suscrito aun desconozca el tenor de una acusacion valida en su contra por parte de
SONAPESCA A.G.

f) Que el primer solicitante no ha enfrentado un debido proceso. Desconoce si se le ha
brindado al segundo solicitante una segunda oportunidad, para presentar una nueva
demanda a pesar de que los plazos ya precluyeron.

g) Que debe aplicarse textualmente el contenido de la resolucion de fecha 29 de mayo de
2008 y dar por no presentados los antecedentes del demandante, por no aportar las
copias materiales exigidas en la misma.

DECIMONOVENOQO: Que con fecha 26 de junio de 2008, este Tribunal Arbitral tuvo
presente lo indicado por don LUIS EGON GOMEZ GITERMANN, primer solicitante.
VIGESIMO: Que con fecha 19 de junio de 2008, dofia VIVIANA TICONA WEISE, hizo
presente a este Tribunal lo siguiente:
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a) Que lo que existe en este caso es solo una solicitud en tramite, que ademas tiene fecha
5 de mayo de 2008, y que aun no ha sido publicada, por lo que no podemos mas que
pensar que la intencion del primer solicitante es confundir al Sr. Arbitro con las reiteradas
alusiones a un registro que no es tal y que ademas como solicitud tiene fecha posterior al
conflicto de autos.

b) Que resulta sorprendente que el primer solicitante quiera negar las semejanzas
gréficas y fonéticas existentes entre los signos SONAPESCA — ZONAPESCA, las cuales
ya han traido a SOCIEDAD NACIONAL DE PESCA, problemas por la confusion que se
produce entre el publico consumidor.

¢) Que el hecho que existan marcas iguales con diferentes coberturas en el mercado es
una situacién conocida, pero esto no es aplicable al caso de autos puesto que no estamos
hablando de una marca débil sino que de una expresion que goza de fama y notoriedad
en Chile por representar a todo un sector empresarial.

d) Que SOCIEDAD NACIONAL DE PESCA, quiso registrar la marca SONAPESCA en
clase 29 ya que la actividad productiva no es susceptible de registro pero su solicitud fue
denegada. Ahora bien, a pesar de esto el segundo solicitante, cuenta con variados
registros en diversas clases relacionadas con articulos para la pesca por lo que resulta
realmente provocador que el primer solicitante sefiale que SONAPESCA no tiene
derechos marcarios, que le brinden un mejor derecho en el presente conflicto.

e) Que el hecho que exista un nombre de dominio zonapesca.com, en nada afecta la
postura de SOCIEDAD NACIONAL DE PESCA, puesto que ésta no se identifica con un
afan comercial genérico para ser .COM sino que con una Agrupacion Gremial Chilena,
razén por la cual no cuenta con paginas Web en el extranjero ni con marcas registradas
en otros paises. Si hoy digita zonapesca.com se vera que la pagina no esta habilitada.

f) Que cualquier cibernauta que busca a SOCIEDAD NACIONAL DE PESCA y se
equivoca al digitar ZONAPESCA en un buscador como google, inmediatamente este le
pregunta si quiso decir sonapesca.

g) Que el primer solicitante confunde al decir que la direccién electrénica zonapesca.cl
tiene por objeto atraer a los pescadores a un coto de pesca que le pertenece y luego
sefiala que, esta creando una persona juridica “sin fines de lucro”. No queda claro
entonces si la persona juridica sin fines de lucro hara uso de este dominio o si él quiere el
nombre de dominio para si, al parecer este argumento no es mas que otra astuta forma de
encubrir su animo de lucro para poder ponerse en igualdad de condiciones con
SOCIEDAD NACIONAL DE PESCA.

h) Que curioso es que el primer solicitante, luego de suscitado el conflicto de autos haya
decidido registrar sociedadnacionaldepesca.cl para crear una “voceria para clubes de
pesca” del pais, y que ademas manifieste su intencion de regalar dicho dominio a
SOCIEDAD NACIONAL DE PESCA, tratando con este gesto de insinuar su buena fe, que
no es tal, ya que el dominio fue solicitado con posterioridad a este conflicto, siendo
conocida la razén social de SOCIEDAD NACIONAL DE PESCA lo que no da espacio a
dudas respecto a la verdadera intencion del primer solicitante y como a través de estos
subterfugios busca confundir al Sr. Juez Arbitro.

i) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante ha acompafiado los siguientes
documentos:

1. Impresion del correo electrénico enviado con fecha 28 de abril de 2008

2. Nota de Venta, emitida por SoftWorld Ltda., dirigida a SOCIEDAD NACIONAL DE
PESCA y donde se le individualiza como ZONAPESCA.

3. Impresiones de la Revista Punto final, edicibn N°528 donde se refieren a los socios de
SOCIEDAD NACIONAL DE PESCA como “empresarios de ZONAPESCA.
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4. Copia de carta enviada por el Colegio Espiritu Santo de San Antonio, de fecha 11 de
mayo de 2007, dirigida al Presidente de ZONAPESCA, en agradecimiento por la donacion
realizada por SOCIEDAD NACIONAL DE PESCA.

5. Copia de carta enviada por el Colegio Espiritu Santo de San Antonio, de fecha 11 de
mayo de 2007, dirigida al Gerente de ZONA PESCA, en agradecimiento por la donacion
de libro “CHILE AZUL, principales recursos pesqueros y de acuicultura” realizada por el
segundo solicitante

6. Impresion de la pagina Web www.parlamentodelmar.cl en donde se vuelve a confundir
la marca de con la expresion ZONAPESCA.

7. Impresioén del Extracto Legislatura 384° de la Sesion Extraordinaria N° 24, del martes
14 de enero de 2003, quinta hoja, donde se vuelve a confundir la marca de SOCIEDAD
NACIONAL DE PESCA, con ZONAPESCA.

8. Impresién del Diario Proa Regional, de fecha 11 de Octubre de 2007, en donde se
confunde nuevamente a SOCIEDAD NACIONAL DE PESCA al tipiar que Hector
Bacigalupo, es Gerente General de ZONAPESCA.

9. Impresion de la pagina web,, del departamento de propiedad industrial donde consta la
solicitud N° 331417 de la marca SONAPESCA en clase 29, la cual fue denegada por el
articulo 20 letra e, de la ley del Ramo.

10. Fotocopia de documento emitido por la Unidad Asociaciones Gremiales y Martilleros
Reg N°

11. Pagina web www.zonapesca.com.

12. Busqueda en google de la expresion zonapesca.

13. Busqueda en google de la expresion zonapesca en paginas de Chile.

VIGESIMO PRIMERO: Que con fecha 20 de junio de 2008, este Tribunal Arbitral, tuvo
presente lo indicado por dofia VIVIANA TICONA WEISE, en representacion del segundo
solicitante, y habiendo detectado el tribunal que los documentos, no fueron acomparfiados
en la forma legal correspondiente, y haciendo uso de las facultades que tiene el Tribunal
para corregir de oficio los errores que observe en la tramitacién del juicio y que pueden
producir vicios procesales, se resuelve que se tengan por acompafiados los documentos
con citacion

VIGESIMO SEGUNDO: Que con fecha 24 de junio de 2008, don LUIS GOMEZ
GITTERMANN, observé los siguientes documentos acompafiados por el segundo
solicitante.

a) Impresiones de la pagina del departamento de Propiedad industrial, donde constan los
registros concedidos al segundo solicitante.

b) Lista de Registros marcarios del segundo solicitante.

c¢) Pagina web del segundo solicitante www.sonapesca.cl y su historia.

d) Power Point presentado en una conferencia en que aclara las zonas de pesca de Chile.
e) Documentos 1, 9 y 10 acompafiados con fecha 19 de junio de 2008.

f) Documentos 2 al 8 acompafiados con fecha 19 de junio de 2008.

g) documentos 11y 12 y 13 acompafiados con fecha 19 de junio de 2008.

VIGESIMO TERCERO: Que con fecha 26 de junio de 2008, este Tribunal al resolver la
presentacion de don LUIS EGON GOMEZ, dio traslado al segundo solicitante.

VIGESIMO CUARTO: Que con fecha 30 de junio de 2008, dofia VIVIANA TICONA
WEISE, evacuo el traslado conferido por este Tribunal, cuyos argumentos pueden
resumirse en lo siguiente:

a) Que los registros marcarios presentados son la base de la defensa del segundo
dolicitante y no pueden ser considerados carentes de valor ya que justamente dejan de
manifiesto el derecho marcario de SOCIEDAD NACIONAL DE PESCA, en virtud del cual
las similitudes entre las letras “S” y “Z” y su identidad fonética no hacen posible una
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coexistencia pacifica de ambos términos por el alto riesgo de inducir a error 0 engafio
entre el publico consumidor.

b) Que la clasificacién de Niza es sélo referencial, y por lo tanto dificiimente se puede
negar la relacién existente entre “servicios para la pesca” y los productos y servicios
protegidos por SOCIEDAD NACIONAL DE PESCA a través de registros y no de meras
expectativas de derecho como en el caso del primer solicitante.

c) Que respecto a los documentos que dejan de manifiesto las confusiones que
actualmente se producen entre el publico respecto a las expresiones sonapesca Yy
zonapesca, dichos documentos tienen sélo un caracter ejemplificador y obviamente no
significa que solamente siete veces han sido confundidas dichas expresiones. El primer
solicitante quiere quitarle importancia a documentos que son vitales para la defensa de
SOCIEDAD NACIONAL DE PESCA y que demuestran el gran perjuicio que se le
produciria si se otorgase el nombre de dominio al primer solicitante quine en ningin
momento a podido demostrar su mejor derecho sino que a través de actuaciones
posteriores al conflicto de autos las cuales ademas so6lo demuestran la mala fe de su
actuar.

VIGESIMO QUINTO: Que con fecha 07 de julio de 2008, este Tribunal, tuvo por evacuado
el traslado por dofia VIVIANA TICONA WEISE, en representacion del segundo solicitante.
VIGESIMO SEXTO: Que con fecha 30 de junio de 2008, el primer solicitante don LUIS
GOMEZ GITTERMANN, designé como abogado patrocinante y confirié6 poder a don
MARCELO RODRIGUEZ AGUILES.

VIGESIMO SEPTIMO: Que con fecha 07 de julio de 2008, este Tribunal tuvo presente la
designacion de abogado patrocinante y el poder conferido, por parte del primer solicitante.
VIGESIMO OCTAVO: Que con fecha 17 de julio de 2008, don MARCELO RODRIGUEZ
AVILES, hizo la siguiente solicitud a este Tribunal.

a) Que no le ha sido posible al primer solicitante tener acceso a los documentos
presentados por la contraria.

b) Que la situacién expuesta ha sido reclamada en su oportunidad por el demandante sin
obtener respuesta y que a la fecha ya transcurrié la etapa de discusion de autos.

c) Que por tanto se solicitdé proveer lo necesario a objeto de asegurar la presencia
material del expediente en la sede del Tribunal Arbitral y el debido y completo acceso a lo
obrado en autos por las partes.

VIGESIMO NOVENO: Que con fecha 07 de julio de 2008, este Tribunal Arbitral tuvo
presente lo solicitado por don MARCELO RODRIGUEZ AVILES, en representacion del
primer solicitante.

TRIGESIMO: Que con fecha 10 de julio de 2008, don MARCELO RODRIGUEZ AVILES,
hizo presente a este Tribunal lo siguiente:

a) Que el nombre de dominio ‘zonapesca.cl’ tiene un sentido de continente y contenido
que le es propio, mientras que “sonapesca” conforma una sigla hibrida, sin otra
significacion que la que le otorga su composicién en base a grafemas iniciales.

b) Que el segundo solicitante pretende desplazar al primer solicitante a sabiendas que
jamas utilizara dicho sitio y que nunca se ha interesado por la pesca deportiva.

¢) Que el segundo solicitante procedi6 a registrar —casi un mes después del registro del
dominio en disputa- para si los dominios “zona-pesca.cl’, “sona-pesca.cl’, “sona-pezca.cl’,
“zonapezka.cl’, “zona-peska.cl’, “sonapeska.cl’, entre otras denominaciones diferentes.

d) Que atendida la especificidad o especialidad del giro de cada uno de los solicitantes,
estos pueden coexistir sin que pueda producirse una eventual interferencia o perjuicio.

e) Que el segundo solicitante presentdé su demanda en forma extemporanea. En razén de
ello, con fecha 13 de mayo de 2008, el Tribunal Arbitral tuvo por no presentada dicha
demanda. Con fecha 29 de mayo de 2008, se declar6 abierto el periodo de respuestas por
cinco dias habiles. Con fecha 05 de junio de 2008, don Luis Gémez Gittermann, primer
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solicitante, present6 escrito de respuestas, expresando haciendo un resumen de sus
consideraciones.

f) Que con fecha 19 de junio de 2008, dofia Viviana Ticone Weise, en representacion del
segundo solicitante, solicita que se tengan presente consideraciones las consideraciones
gue indica, haciendo un resumen de dicha exposicion.

g) Que con fecha 24 de junio de 2008, don Luis Gémez Gittermann, primer solicitante,
observa los documentos acompafiados por la contraria, indicando que se trata de
documentos que carecen de relevancia para la resolucion del conflicto, que varios
emanan de la propia parte que lo presenta y que dicen relacion con su ambito de accion y
el de sus asociados, esto es, el progreso de la industria pesquera, lo que no tiene relacion
la actividades de recreacién y pesca deportiva.

h) Que el articulo 14 de la Reglamentacién para el Funcionamiento del Registro de
Nombres de Dominio CL establece que “Sera 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
validamente adquiridos por terceros”.

Esta establece las condiciones de registrabilidad de un nombre de dominio, de manera
que, sin perjuicio del caracter del presente arbitraje, es pertinente verificar la concurrencia
de tales condiciones en las solicitudes de ambos solicitantes.

i) Que se indica a) “Solicitud que contraria normas vigentes sobre abusos de publicidad”.
Considerando el tenor literal de esta hipotesis, ha de considerarse que se encuentran
incluidas normas positivas de aplicacion general, en la especie, la Ley N° 19.733, sobre
Libertades de Opinidn e Informacion y Ejercicio del Periodismo. Atendido que la expresion
cuyo registro es disputado en autos no es portadora de ningun significado injurioso o
calumnioso, no existen antecedentes que lleven a estimar que alguna de las solicitudes
en disputa contraria alguna norma vigente sobre abusos de publicidad. b) Solicitud que
contraria principios de la competencia leal y de la ética mercantil. La Ley N° 20.169 define
como ‘acto de competencia desleal” toda conducta contraria a la buena fe o a las buenas
costumbres que, por medios ilegitimos, persiga desviar clientela de un agente del
mercado (articulo 3°).

En la especie los solicitantes no son competidores ni pueden ser considerados tales,
puesto que las actividades econdmicas por ellos realizadas, son del todo diversas.

Por ello, carece de asidero la afirmacién de la contraria en el sentido de que existiria
relacion entre la cobertura de los signos ZONAPESCA y SONAPESCA en el sentido de
que el primer solicitante pretenderia “justamente fomentar la pesca y el primer solicitante
es la voz de la industria pesquera”.

j) Que la propia regulacién de la actividad que desarrollan los asociados del segundo
solicitante, les impide desarrollar sus actividades industriales en aguas interiores.
Asimismo, les prohibe utilizar sus artes de pesca en lagos como el Calafquén, donde el
primer solicitante tiene un coto de pesca y desarrolla sus actividades vinculadas al turismo
y la recreacion.

El primer solicitante no puede tener interés alguno en aprovecharse de la reputacion
ajena. Resulta evidente que su publico objetivo estd constituido principalmente por
personas naturales que buscan lugares para actividades vinculadas con el ocio, la
recreacion y el turismo. El signo ‘zonapesca’ va directamente enfocado a personas
nacionales o extranjeras que no tienen interés alguno en la voz de la industria pesquera o
gue derechamente no tienen porque haber oido hablar de la asociacién gremial referida.
K) Que el hecho de que ambos solicitantes se vinculen con la pesca. Las maximas de la
experiencia indicardn al Tribunal que dicha actividad econémica es desarrollada en
diversos niveles, rigiéndose por normas del todo diversas, pudiendo identificarse al efecto
al menos tres sectores: industrial, artesanal y recreativo o deportivo.
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[) Que este Tribunal Arbitral ha resuelto en otra oportunidad que “en muchas ocasiones
este Tribunal ha reconocido mejor derecho a primeros solicitantes personas naturales, en
los que puede apreciar que su solicitud de nombre de dominio se funda en la legitima
pretensién de desarrollar su negocio por medio de Internet, sin relacionarse ni menos
afectar derechos validamente adquiridos por terceros, hecho que se demuestra
frecuentemente en la labor jurisdiccional de Nic-Chile por la circunstancia de que en
general la actividad econémica que pretende desarrollar uno y otro solicitante son
diversas, correspondiendo en muchas ocasiones a diversas categorias del clasificador de
Niza, en el caso sub lite no puede apreciarse ni considerarse lo mismo, ya que la actividad
que pretenden realizar ambos solicitantes es exactamente la misma” (fallo por arbitraje de
dominio ‘jubila.cl’, 01 de mayo de 2004).

m) Que el segundo solicitante sostiene que posee derechos marcarios sobre la expresion
SONAPESCA, la cual no esta en disputa. Como ha quedado sentado en autos los
registros que posee el segundo solicitante se refieren a las clases N° 22, 31, 37 y 39. De
acuerdo al Clasificador Internacional de Productos y Servicios (CIPSA).

n) Que el segundo solicitante, tiene registrado el dominio sonapesca.cl y durante la
secuela de este proceso, inscribié una serie de dominios que si son engafiosamente
similares al dominio en disputa.

Por su parte, el primer solicitante, si bien no posee registros marcarios otorgados sobre el
dominio en disputa, ha solicitado dicho registro en la clase 41, esto es, “Educacion;
formacion; esparcimiento; actividades deportivas y culturales”.

i) Que la Ley N° 19.039, en su articulo 20 indica que no podran registrarse como marcas
“Aquellas iguales o que grafica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan
confundirse con otras ya registradas o validamente solicitadas con anterioridad para
productos, servicios o establecimiento comercial o industrial idénticos o similares,
pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas”

0) Que aplicando por analogia la norma, la referencia a la clase, que expresa una
tipologia de productos y servicios, no es asunto baladi, sino que incide precisamente en la
definicion de la presente disputa. La confusion requiere como condicién previa que se dé
en un mismo ambito de actividad, respecto de productos o servicios, al menos,
relacionados, lo cual no acontece en la especie.

En iguales términos debe entenderse la Politica Uniforme de Resolucion de Conflictos de
Nombres de Dominio de ICANN, que sefiala como uno de los fundamentos para iniciar un
procedimiento administrativo de resolucion de controversias, poseer un nombre de
dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusién con respecto a una marca de
productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos, asi como lo
establecido por el articulo 22 letra a) de la Reglamentacion de NIC Chile, a proposito de
las revocaciones de dominio.

Ninguno de estos criterios se refiere a una marca en abstracto, sino respecto de una
misma -0 similar marca- utilizada para iguales productos o servicios.

p) Que el segundo solicitante intenta acusar a don Luis GOmez Gittermann de
cybersquatting, dedicado a registrar nombres similares o idénticos al de marcas
conocidas, actuando de mala fe, a fin de obtener un provecho econémico. Al efecto, ha
llegado a dudar que desarrolle actividad alguna.

Se trata de una acusacién grave, que carece de sustento: esta acreditado que el primer
solicitante ejerce actividades turisticas en la zona del Lago Calafquén, en la comuna de
Villarrica.

gq) Que el primer solicitante tiene intereses legitimos, materiales, concretos, sobre el
nombre de dominio en disputa; no pretende interferir de forma alguna con el segundo
solicitante, y desarrolla y desarrollara actividades en &mbitos econdmicos del todo
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diversos, ofreciendo servicios que, suponemos, el segundo solicitante no tiene interés en
comenzar a desarrollar.

r) Que la jurisprudencia arbitral en materia de disputas de nombre de dominio ha
establecido una serie de criterios de prudencia y equidad, que permiten orientar la
resolucion de estos conflictos.

El primero de estos criterios es el de la identidad, que implica preferir a aquella parte cuya
marca, nombre, derecho o interés pertinente sea idéntico al del nombre de dominio
controvertido y si ninguno de los derechos de las partes presenta dicha identidad, a
aquella parte cuyo derecho o nucleo relevante o evocativo del mismo presente mayor
similitud o vinculacion.

En la especie, ninguno de los nombres sociales, marcas o nombres de dominios
invocados es idéntico al nombre de dominio ‘zonapesca.cl'.

No es posible sostener que tal similitud existe en la especie, puesto que la similitud no es
meramente formal ni desprovista de contenido.

Es evidente que existe una similitud grafica y fonética entre los signos SONAPESCA y
ZONAPESCA. Pero, como esta parte ha observado, esa similitud reviste una
particularidad. En un caso, se estd frente a una sigla construida a partir de grafemas
iniciales de la expresion “Sociedad Nacional de Pesca”, mientras que en el otro, hace
referencia a dos palabras genéricas que, conectadas, conforman una frase con un
significado propio del todo diverso de la actividad que desarrolla el segundo solicitante.

s) Que el nombre de dominio en disputa tiene una indudable vinculacion ldgica con la
actividad, nombre de dominio (lican-ray.com) e interés legitimo del segundo solicitante.

t) Que sélo el primer solicitante ha presentado demanda solicitando la asignacion del
dominio en disputa. La demanda presentada por el segundo solicitante se tuvo por no
presentada por extemporanea.

Conforme a lo dispuesto por el articulo 636 del Cddigo de Procedimiento Civil y sin
perjuicio de lo establecido en las bases del procedimiento, es una exigencia del debido
proceso respetar los principios formativos del procedimiento, entre los que se cuenta no
tan solo el de bilateralidad de la audiencia, sino también el orden consecutivo
convencional y la preclusion.

u) Que no hay riesgo de confusién a consumidores y usuarios de Internet, pues de
ninguna forma la expresion ZONAPESCA puede atribuirse Unica y exclusivamente a la
asociacion gremial Sociedad Nacional de Pesca, sino que a una multiplicidad de actores y
sectores en los cuales puede desarrollarse la actividad de extraccion de recursos
hidrobiolégicos, ya sea a nivel artesanal, deportivo o industrial.

v) Que el primer solicitante para respaldar sus dichos, a acompafiado los siguientes
documentos en la forma legal correspondiente:

1. Copia simple de la guia turistica Turistel, Camping, afio 2004, editada por Publiguias,
en la parte que se refiere al Camping Escorial, de propiedad del primer solicitante.

2. Copia simple de la pagina web www.sernapesca.cl.

3. Copia simple de Inscripcién en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes
Raices de Villarica de hijuela de propiedad del actor en el sector de Challupén, a orillas
del Lago Calafquén, a fojas 519, N° 336 del afio 1991.

4. Copia simple de Escritura publica de compraventa de hijuela de propiedad del actor en
el sector Challupén, a orillas del Lago Calafquén, camino publico de Lican-Ray a
Conaripe, otorgada por el Notario Publico de Temuco, don Juan Antonio Loyola, con fecha
14 de septiembre de 1993.

w) Que el primer solicitante en el segundo otrosi de su presentacion solicité como medida
para mejor resolver la inspeccién personal respecto de las siguientes paginas web:

1.- www.sernapesca.cl, de propiedad del Servicio Nacional de Pesca, en especial, seccion
actores sectoriales, Pesca Artesanal, Pesca Deportiva y Pesca Industrial.
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2.- www.zonapesca.cl.

3.- www.lican-ray.com.

4.- http://web.quiatur.cl/product_desc.php?id=10. Respecto al camping Escorial, indica “La
desembocadura de riachuelos préximos, crean una condicidn favorable para la pesca”.

X) Que en el tercer otrosi de su presentacion, el primer solicitante pidid a este Tribunal
citar a las partes a oir sentencia.

TRIGESIMO PRIMERO: Que con fecha 17 de julio de 2008, este Tribunal tuvo presente lo
indicado por don MARCELO RODRIGUEZ AVILES, y en cuanto a los documentos se
tuvieron por acompafados con citacion; en cuanto a la peticion realizada en el segundo
otrosi, se accedio a ella, y en cuanto al tercer otrosi, se resolvié no ha lugar por ahora.
TRIGESIMO SEGUNDO: Que con fecha 14 de julio de 2008, don MARCELO
RODRIGUEZ AVILES, rectificé dos errores en escrito de fecha 11 de julio de 2008, por
cuanto hizo referencia en dos ocasiones al segundo solicitante, debiendo referirse al
primero.

TRIGESIMO TERCERO: Que con fecha 17 de julio de 2008, este Tribunal tuvo presente
la rectificacion realizada por don MARCELO RODRIGUEZ AVILES, en representacion del
primer solicitante.

TRIGESIMO CUARTO: Que con fecha 28 de julio de 2008, don MARCELO RODRIGUEZ
AVILES, solicité a este Tribunal, se citara a las partes a oir sentencia.

TRIGESIMO QUINTO: Que con fecha 09 de septiembre de 2008, este Tribunal resolvio
no dar lugar por ahora a la solicitud de citar a las partes a oir sentencia, hecha por don
MARCELO RODRIGUEZ AVILES, en representacion del primer solicitante.

TRIGESIMO SEXTO: Que con fecha 08 de agosto de 2008, don MARCELO RODRIGUEZ
AVILES, acompafi6 el siguiente documento:

- Copia de boleta de ventas y servicios emitida por Empresa Periodistica la Nacion S.A.,
de fecha 07 de agosto de 2008, correspondiente a publicacion en el diario oficial para el
dia 18 de agosto de 2008 de solicitud de marca N° 813.314, denominacion
ZZONAPESCA, servicios. Clase 41, Servicio parque entretencién y esparcimiento para la
pescay la vida la aire libre.

TRIGESIMO SEPTIMO: Que con fecha 09 de septiembre de 2008, este Tribunal tuvo por
acompafiado con citacién el documento acompafiado por don MARCELO RODRIGUEZ
AVILES, en representacion del primer solicitante.

TRIGESIMO OCTAVO: Que con fecha 11 de septiembre de 2008, dofia VIVIANA
TICONA WEISE, en representacion del segundo solicitante, observd el siguiente
documento

-solicitud N° 818.314, marca zonapesca, presentada con fecha 05 de mayo de 2008, es
decir casi 5 meses después de solicitado el nombre de dominio zonapesca.cl.

La constitucion a posteriori de antecedentes por parte del primer solicitante, en nada
permite acreditar un mejor derecho sobre el nombre de dominio zonapesca.cl, sino que
mas bien permiten presumir fundadamente la mala fe del primer solicitante.

TRIGESIMO NOVENO: Que con fecha 23 de septiembre de 2008, este Tribunal resolvié
que la peticion de dofia VIVIANA TICONA WEISE, en representacion del segundo
solicitante, se resolveria en definitiva

CUATRIGESIMO: Que con fecha 23 de septiembre de 2008, don MARCELO
RODRIGUEZ AVILES acompafié los siguientes documentos en la forma legal
correspondiente:

a) Se acomparia copia simple de dicha publicacién, con citacion de la contraria.

b) Se acompafia copia del portal del Departamento de Propiedad Industrial (www.dpi.cl),
que da cuenta de la tramitacion de la marca ZONAPESCA, Solicitud 818.314, donde
consta la referida publicacién y que la fecha maxima de oposicién es el dia 01 de octubre
de 2008, sin que a la fecha hayan existido oposiciones.
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¢) Se acompafa copia del mismo portal electrénico, que da cuenta de la tramitacién de la
marca SOCIEDADNACIONALDEPESCA, Solicitud 822.983, la que fue proveida con fecha
08 de septiembre de 2008, con observaciones.

d) Que en el otrosi de su presentacion el citar a las partes a oir sentencia y dicta
CUATRIGESIMO PRIMERO: Que con fecha 28 de octubre de 2008, este Tribunal este
Tribunal provey6 el escrito presentado por don MARCELO RODRIGUEZ AVILES, y se
resolvié apercibirlo a presentar su escrito en formato electrénico conforme lo sefialan las
bases de procedimiento, otorgandole al efecto el plazo de tres dias habiles contados
desde la fecha.

CUATRIGESIMO SEGUNDO: Que con fecha 15 de octubre de 2008, don MARCELO
RODRIGUEZ AVILES, hizo presente a este Tribunal lo siguiente:

a) Que lo importante es dejar constancia que el segundo solicitante no ha formulado
oposicion a la solicitud de registro marcario de la denominacién en conflicto. Lo cierto es
que, en derecho, no hubiera tenido forma de fundar su oposicién.

b) Que resulta indudable que, en definitiva, y transcurridas las diligencias que indica que
el articulo 24 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, la resolucién concedera el
registro a don Luis Gomez Gittermann.

c) Que la principal defensa del segundo solicitante ha consistido en decir que posee
derechos marcarios que avalan su mejor derecho sobre la denominacién en disputa y
gue, por el contrario, la solicitud de don Luis Gomez Gittermann contraria dichos derechos
marcarios.

d) Que ningun derecho relevante para la resolucién del conflicto ha probado tener la
Sociedad Nacional de Pesca A.G., mientras que, en el caso de don Luis Gémez
Gittermann, le sera concedido sin lugar a dudas el registro sobre la palabra “zonapesca”,
que precisamente corresponde a la primera solicitud que da origen a este arbitraje.

e) Que solo el primer solicitante ha presentado demanda solicitando la asignacion del
dominio en disputa. La demanda presentada por el segundo solicitante se tuvo por no
presentada por extemporanea.

f) Que el articulo 636 del Codigo de Procedimiento Civil expresa que “El arbitrador no esta
obligado a guardar en sus procedimientos y en su fallo otras reglas que las que las partes
hayan expresado en el acto constitutivo del compromiso”.

Esta disposicion legal es fundamental: el arbitrador puede fallar incluso contra derecho.
Sin embargo, existe un limite manifiesto, las reglas que las partes hayan acordado, en
este caso, las Bases del Procedimiento.

g) Que es una exigencia del debido proceso respetar los principios formativos del
procedimiento, entre los que se cuenta no tan solo el de bilateralidad de la audiencia, sino
también el orden consecutivo convencional y la preclusion.

h) Que el primer solicitante acompafié con citacion copia del estado de tramitacién de la
solicitud N° 818314, “zonapesca”, obtenido de la pagina web www.dpi.cl.
CUATRIGESIMO TERCERO: Que con fecha 28 de octubre de 2008, este Tribunal, tuvo
presente lo indicado por don MARCELO RODRIGUEZ AVILES, en representacion del
primer solicitante y tuvo por acompafiados los documentos con citacion.

CUATRIGESIMO CUARTO: Que con fecha 29 de octubre de 2008, dofia VIVIANA
TICONA WEISE, en representacion del segundo solicitante hizo presente a este Tribunal
lo siguiente:

a) Que los derechos marcarios, segun establece la ley 19.039, son adquiridos previo
registro y pago de las tasas correspondientes. Antes de la concesion de una marca por
parte del Departamento de Propiedad Industrial, no existe derecho adquirido alguno sobre
un signo o expresion determinada, que pueda servir de antecedente para enarbolar
prerrogativas relacionadas, como la que se discute en autos.
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b) Que el mejor derecho que alega la contraparte, no puede basarse en prerrogativas
marcarias inexistentes, que aun no han nacido a la vida del derecho.

¢) Que la solicitud de registro de marca No. 818.314, ha sido observada por el Sefior Jefe
del Departamento de Propiedad Industrial, mediante resolucion de fecha 22 de octubre de
2008, considerando que concurren las prohibiciones de registro contempladas en el
articulo 20, letras E) y F), siendo la marca solicitada genérica, indicativa, descriptiva, y de
uso comun para servicios de clase 41; y, ademas, por encontrar que la concesion de
dicho registro sélo provocara errores y confusiones entre los miembros del publico
consumidor, respecto a las cualidades del servicio ofrecido, y al origen empresarial de los
mismos.

d) Que las probabilidades de rechazo del registro citado por el primer solicitante son
practicamente ineludibles, demostrando la debilidad de los fundamentos en los que
pretende afirmar su mejor derecho.

e) Que la solicitud citada por la contraparte, ha sido presentada con posterioridad al
conflicto de autos, lo que constituye un intento grosero de preconstitucién probatoria, que
s6lo demuestra la mala fe en el actuar del primer solicitante.

f) Que Sociedad Nacional de Pesca no se haya opuesto a la solicitud de registro de
marcas presentada por la contraparte constituye un antecedente irrelevante a lo discutido
en autos, que se debe principalmente a que, considerando el caracter genérico y
descriptivo de la expresion “zonapesca” en clase 41, no se consideré necesario oponerse
a un registro que sera rechazado de todos modos, de oficio por el Departamento de
Propiedad Industrial; y, en segundo lugar, a que Sociedad Nacional de Pesca no posee
registros de expresiones similares en clase 41, no existiendo un conflicto de coberturas.

g) Que a diferencia de un registro marcario, que permite la coexistencia de registros
similares para coberturas distintas, los nombres de dominio no se rigen por dichas reglas.
En efecto, un nombre de dominio constituye una herramienta que permite identificar una
direccion IP de una manera simple, que pueda ser recordada por los usuarios, sin
embargo, no identifica productos o servicios, por lo que dificiilmente dos nombre de
dominio, practicamente idénticos, podrdn convivir pacificamente, especialmente
considerando que ambos poseen terminacién “CL”, debiendo reconocerse el mejor
derecho de Sociedad Nacional de Pesca.

CUATRIGESIMO QUINTO: Que con fecha 30 de octubre de 2008, este Tribunal tuvo
presente lo indicado por dofia VIVIANA TICONA WEISE, en representacion del segundo
solicitante.

CUATRIGESIMO SEXTO: Que con fecha 28 de octubre de 2008, se realizé la diligencia
pedida por don MARCELO RODRIGUEZ AVILES, en representacion del primer solicitante
en el escrito de fecha 10 de julio de 2008, esto es, inspeccidén ocular a las paginas
requeridas, cuyo contenido puede resumirse en lo siguiente:

a) Que siendo las 16:40 horas, se lleva a efecto la diligencia de inspeccion ocular del
tribunal, de las paginas Web, www.sernapesca.cl, www.zonapesca.cl, www.lican-ray.cl y
www.guiatur.cl, requerida por el primer solicitante, con la presencia del sefior juez arbitro
don Ruperto Pinochet Olave, y de la actuaria de dicho Tribunal dofia Paola Cifuentes
Mufoz:

1. En la pagina www.sernapesca.cl, se observa informacion sobre el Servicio Nacional de
Pesca; se observan link sobre acuicultura, exportaciones, importaciones, laboratorios,
pesca artesanal, pesca deportiva, pesca industrial, plantas pesqueras, vedas, moluscos
Bivalvos, medio ambiente, gestion territorial, medidas de administracion pesquera, manual
de sanidad, nédminas, y modernizacién del estado. Ademas de informacién sobre las
novedades del sitio.

2. En la pagina www.zonapesca.cl, se observa imagen impresa sobre Lican-Ray y
zonapesca.
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3. En la pagina www.lican-ray.cl, se observa informaciéon sobre Lican-Ray; balneario y
zona pesca deportiva.

4. En la pagina www.quiatur.cl, se observa informacién de como funciona guiatur, y de
coémo hacer publicaciones sobre negocios.

CUATRIGESIMO SEPTIMO: Que con fecha 28 de octubre de 2008, se llevo a cabo la
diligencia requerida por dofia VIVIANA TICONA WEISE, en representacion del segundo
solicitante, en la letra a) del escrito de contestacion de demanda de fecha 30 de mayo de
2008, en cuanto a la peticién hecha en la letra b) del mismo escrito esta se deja sin
efecto, por cuanto el Tribunal, tuvo accedo directamente al nombre de los titulares de las
solicitudes requeridas, a través de la pagina web www.nicchile.cl y que fueron
acompafadas a este proceso con fecha 30 de octubre del presente afio. La diligencia de
la nombrada letra a) puede resumirse en lo siguiente:

a) En la pagina www.sonapesca.cl, se observan link titulados, “prensa al dia”, “Sonapesca
en el mundo”, “Estudios”, “Comunicados de prensa” “De buena fuente” “Baul marino”, y “El
pulso del nifio”. Ademas se observa informacién sobre la historia de la Sociedad Nacional
de Pesca, directorio, administracion, declaracion de Santiago, Consejo Nacional de pesca,
ley de pesca, entre otros.

CUATRIGESIMO OCTAVO: Que con fecha 30 de octubre de 2008, tuvo por cumplido lo
ordenado por resolucion de fecha 28 de octubre y se proveyé derechamente el escrito
presentado por don MARCELO RODRIGUEZ AVILEZ, en representacion del primer
solicitante, con fecha 23 de septiembre de 2008, y en lo principal, se tuvieron por
acompafiados los documentos con citacion y al otrosi, se resolvié acceder a lo solicitado y
se resolvio citar a las partes a oir sentencia.

TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, el articulo 13 de la REGLAMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO
DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a
cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud
competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe
necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las
partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta
manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes
competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la
titularidad del nombre de dominio en disputa.

SEGUNDO: Que el primer solicitante, don Luis Gémez Gitermann, ademas de haber
alegado a su favor el criterio de preferencia temporal, al haber solicitado antes que su
competidor el nombre de dominio en disputa, ha indicado como argumentos de mejor
derecho adicionales, la circunstancia de que la solicitud del primer solicitante no ha sido
abusiva, ni de mala fe puesto que tiene intereses legitimos sobre el nombre de dominio en
disputa vinculado a la actividad econdmica que materialmente desarrolla. Y que ademas
“zona” y “pesca” son palabras genéricas y su conjuncién pueden vincularse perfectamente
con la promocién de actividades turisticas en un lago de la novena regién, donde es un
hecho publico y notorio que se desarrollan por los turistas actividades de pesca deportiva
0 recreativa y que atendida la especificidad o especialidad del giro de cada uno de los
solicitantes, estos pueden coexistir sin que pueda producirse una eventual interferencia o
perjuicio, por lo que tiene un derecho preferente sobre el nombre de dominio en disputa.
TERCERO: Que el segundo solicitante, Asociacion Nacional de Pesca, Unica agrupacion
gremial pesquera de caracter nacional, indica que tiene un mejor derecho sobre el nombre
de dominio en disputa, dado que el nombre de dominio ZONAPESCA, es equivalente a
las marcas del segundo solicitante, puesto que la sola variacion de la letra “S” por la “Z"
no le otorga distintividad susceptible de ser reconocida por los consumidores. Que
“SONAPESCA” posee enormes semejanzas tanto fonéticas como gréficas, con la
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expresion “ZONAPESCA”, por cuanto de asignarse el dominio en cuestién al primer
solicitante produciria errores en los consumidores de Internet. Y que el primer solicitante
ha actuado de mala fe, ya que ha tratado de impedir que el segundo solicitante tenga un
correcto reflejo en Internet, intentando apropiarse de su nombre y marca.

CUARTO: Que, respecto de las observaciones al documento acompafiado por el primer
solicitante, con fecha 08 de agosto, hechas por dofia Vivian Ticona Weise, en
representacion del segundo solicitante en escrito de fecha 11 de septiembre de 2008 se
resuelve: Se tienen presente, no obstante, de asignarle valor a los mismos en virtud de las
facultades propias de este Tribunal, en cuanto arbitro arbitrador.

QUINTO: Que, asi las cosas para proceder l6gicamente debe determinarse si el primer
solicitante ha obrado o no de buena fe, y en el caso contrario, si no fuera posible aplicar el
criterio de preferencia temporal, analizar el mejor derecho del segundo solicitante del
dominio en disputa.

SEXTO: Que, segun el articulo 706 de nuestro Cadigo Civil la buena fe es la conciencia
de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legitimos exentos de fraude y de
todo otro vicio. Clarificando lo que es la buena o mala fe Fernando Rozas Vial —Los
Bienes, Ed. Forense, 1984, p. 229- explica que: "El que tiene dudas sobre la legitimidad
del dominio esta de mala fe, ya que el codigo emplea las expresiones "conciencia" y
"persuasion”, analisis plenamente aplicables a los nombres de dominio, aunque su
naturaleza juridica no sea, en rigor, un derecho de propiedad, al menos en la concepcion
clasica de la propiedad. Y siendo la buena fe un principio general de nuestro derecho
SEPTIMO: Que, si bien es cierto, como se ha afirmado que la mala fe no puede
presumirse, tal principio se refiere a una presuncién a priori, y que tal como sucede en
materia penal los jueces pueden, y de hecho lo hacen, dictar sentencias condenatorias en
base a presunciones judiciales, esto es a partir de hechos acreditados en el proceso. En
materia de nombres de dominio y atendidas las facultades de arbitro arbitrador de los
jueces que integran el panel de jueces Nic-Chile, con mayor razén puede hacerse.
OCTAVO: Que, dada la condicion de arbitro arbitrador de este Tribunal los criterios
fundamentales que deben guiar el proceso de resolucién de un asunto litigioso son los de
la busqueda de la prudencia y equidad en el fallo, y que es la misma Ley - Cédigo de
Procedimiento Civil- la que autoriza a obviar consideraciones legales estrictas en aras de
la verdad procesal.

NOVENO: Que, a juicio de este juez arbitro, la circunstancia de que una vez iniciado el
proceso el primer solicitante haya presentado una solicitud para la inscripcion del nombre
de dominio sociedadnacionaldepesca.cl, que coincide cabalmente con el nombre de la
asociacién gremial que representa el segundo solicitante, es una evidencia de mala fe que
constituye conducta concluyente al respecto.

DECIMO: Que a juicio de este tribunal, la total identidad fonética existente entre las
marcas del segundo solicitante sonapesca y el nombre de dominio en disputa zonapesca
—es un hecho publico y notorio que en Chile no existe diferencia en la pronunciacion de la
“s" y la “z"-, y la casi totalidad coincidencia gréafica —diferencia de una sola letra-,
constituye un antecedente grave a tomarse en consideracién en el presente conflicto.
DECIMOPRIMEROQO: Que, al contrario de lo sostenido por el primer solicitante, la
vinculacion entre nombres de dominio y registros marcarios es un hecho reconocido por la
jurisprudencia del Sistema Arbitral de Resolucion de Conflictos Nic-Chile como un
antecedente relevante para acreditar mejor derecho por parte de algun solicitante. En la
especie la posesion por parte del segundo solicitante de los registros marcarios
"SONAPESCA" registro N° 786.357 en la clase 22, N° 786.358 en clase 31, N° 779.725
en clase 39, N° 779.724 en clase 37, N° 619.868 en clase 37 y 39 y N° 621.873 asi como
del nombre de dominio sonapesca.cl, son antecedentes probados que obran a favor del
segundo solicitante.
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DECIMOSEGUNDQ: Que, por el contrario, y tal como ha sostenido este tribunal
invariablemente en el tiempo, las solicitudes de registros marcarios no otorgan derecho
alguno a la parte, menos aun cuando la marca ha sido solicitada después del inicio de
este proceso. Los derechos marcarios, segun establece la ley 19.039, son adquiridos
previa concesion del registro y pago de las tasas correspondientes. Asi la solicitud de
registro de marca No. 818.314, zonapesca, presentada por el primer solicitante ante el
Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economia no le otorga derecho
alguno, mientras ésta no sea concedida lo que hoy, a su respecto, es un hecho futuro e
incierto, una mera expectativa.

DECIMOTERCERO: Que, en cuanto a la alegaciéon formulada por el primer solicitante en
cuanto a que el principio de especialidad marcaria, permitiria diferenciar suficientemente
su actividad —pesca deportiva- con la que representa la actividad gremial del segundo
solicitante —pesca industrial-, serd desestimada, toda vez que el clasificador de Niza de
marcas comerciales es un antecedente valido pero técnico y desconocido por el publico
consumidor. La actividad comercial que debe analizarse es la que constituye el rubro
principal de ambos solicitantes, en el caso sub lite: la pesca, actividad que esta sefialada
en forma precisa en el nombre de dominio en disputa, y que es la misma en ambos casos.
En tal sentido, no existe una referencia en el nombre de dominio en disputa que haga
alusién a tal diferenciacion, en el caso del primer solicitante, a la pesca deportiva
especificamente.

DECIMOCUARTO: Que, este Tribunal posee la conviccion, por las consideraciones antes
expuestas, que la asignacion del dominio sonapesca.cl al primer solicitante produciria una
situacion de confusién entre los consumidores y usuarios de Internet, ademas de la lesién
de intereses comerciales validamente adquiridos para el segundo solicitante que debe ser
reparado por esta via.

DECIMOQUINTO: Que, respecto a la peticion hecha reiteradamente por el primer
solicitante, en el sentido de que una vez que el tribunal declar6 extemporanea la
presentacion efectuada por el segundo solicitante en el periodo de planteamientos, no
fueran consideradas las demas realizadas por el mismo solicitante en el periodo de
respuestas y, con posterioridad a dicha etapa procesal, hasta antes de la citacion a oir
sentencia sera desestimada. En efecto, en las Bases de Procedimiento acordadas por las
partes se contienen dos periodos, el de planteamientos y de respuestas. Ambos son de
discusién y prueba, por lo que las partes pueden en ellos presentar todos los escritos que
consideren pertinentes en ambas etapas, poseyendo este juez en su calidad de arbitro
arbitrador amplias facultades para ponderar el contenido y valor de los argumentos y
pruebas presentadas en el expediente. Se debe considerar que aun en el juicio ordinario
civil, cuyas normas son supletorias a los deméas procedimientos en cuanto no se opongan
a su esencia, y aun dada su completa regulacién y formalismo, es posible comparecer en
cualquier momento del proceso, aunque antes no se haya hecho, hasta antes de la
citacidn a oir sentencia, acto procesal del tribunal que desde dicha citacion hace precluir
tal derecho para las partes.

DECIMOSEXTO: Que, en la especie, ambas partes usaron la facultad de expresarse
libremente y profusamente a lo largo del proceso, motivadas por el poco formalismo del
presente procedimiento arbitral, quedando asi resguardado ampliamente el principio de
bilateralidad de la audiencia, de confrontacién y objecién de pruebas que, como se sabe,
conforman algunas de las principales garantias del debido proceso. El tribunal debe
otorgar las mismas posibilidades procesales a ambas partes, tal como ha sucedido en el
presente juicio, circunstancia que queda plenamente acreditada toda vez que ambos
solicitantes, pero especialmente el primero, una vez cerrado ambos periodos hormales de
discusiéon y prueba; el de planteamientos y de respuestas, presentaron una serie de
escritos varios de ellos conteniendo argumentacion de fondo y nuevos medios de prueba,

278



los que fueron admitidos, tenidos presentes y considerados por este tribunal para la
resolucion del litigio. Debe recalcarse que la parte que mas utilizé tal prerrogativa fue,
precisamente, el primer solicitante.

DECIMOSEPTIMO: Que, teniendo en cuenta, que la E. Corte Suprema ha sefialado
reiteradamente la amplia libertad para fallar de los arbitros arbitradores, y tal como se
expresa en el considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO
XCIV (1997), N° 2 (MAYO-AGOSTO), SECCION 2- Recurso de Queja denegado en
contra de Portales Coya, Mdnica:"Puesto que el arbitro arbitrador esta llamado a fallar
conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, la
errada calificaciéon juridica de un plazo, si existiere, no es suficiente para acoger un
recurso de gqueja en contra de la sentencia dictada por un juez arbitro arbitrador. Para que
ello ocurra es menester que la sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua,
absurda, contradictoria, ininteligible, o imposible de cumplir", han sido las maximas de la
prudencia y la equidad, el mérito del proceso, asi como el cumplimiento irrestricto de los
principios formativos del procedimiento los elementos que se han tenido en cuenta al
resolver.

RESUELVO:

En mérito de lo sefialado en la parte considerativa, conforme a prudencia y equidad,
aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio <zonapesca.cl>, al
segundo solicitante, esto es SOCIEDAD NACIONAL DE PESCA, Rut 70.014.900-5.

Determinense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante
antes de la Audiencia de Conciliacién y Fijacion de las Bases del Procedimiento y, por los
cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

No se condena en costas al primer solicitante por no haber sido solicitadas.

Comuniquese a NIC-Chile por correo electronico firmado electrénicamente para su
inmediato cumplimiento.

Notifiqguese a los solicitantes por correo electrénico.

Resolvi6 don RUPERTO ANDRES PINOCHET OLAVE, Juez Arbitro Sistema de
Controversias NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ C,IFUENTES MUNOZ, cédula de identidad
12.360.114-9 y CAROLINA SADYE GONZALEZ GUAJARDO, cédula de identidad
13.857.232-3.
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