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MAT: Asignacion de nombre de dominio “bio-gas.cl”

Santiago, diez de Enero de dos mil diez

VISTOS:

1.- Que por oficio N° 12475 de fecha 6 de Julio de 2010, el
Departamento de Ciencias de la Computacion de la Universidad de
Chile (NIC Chile), noftificé al suscrito la designacién como Arbitro para
resolver el conflicto planteado por la inscripcion del nombre de
dominio “bio-gas.cl”; entre Jean Francois Bradfer Aguas Servidas &
Digestion Consultores EIRL y Abastecedora de Combustibles S.A;

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

3.- Que concordante con lo expuesto, por resolucion de fecha 12 de
Julio de 2010, el suscrito aceptd el cargo de Arbitro Arbitrador, jurd
desempenarlo fielmente y citdé a las partes a una audiencia para
convenir las reglas de procedimiento del arbitraje para el dia 27 de
julio de 2010 a las 11:30 horas en las oficinas del Arbitro. Esta resolucién
se notifico a las partes por carta certificada, y via correo electronico a
los domicilios y direcciones registrados en NIC Chile;

4- Que habiendo sido vdlidamente citadas las partes, el respectivo
comparendo de fijacion de normas de procedimiento se llevd a cabo
solo con la asistencia de dona Carolina Mora Allende por la parte de
Abastecedora de Combustibles SA como segundo solicitante y en
ausencia del primer solicitante Jean Francois Bradfer Aguas Servidas &

Digestion Consultores EIRL.
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5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de
Abastecedora de Combustibles SA, hizo valer ante este Tribunal Arbitral
sus pretensiones de mejor derecho sobre el nombre de dominio “bio-
gas.cl”, para lo cual sostuvo y demostrd lo siguiente: a) Que su
representada es titular de marcas que corresponden al nombre de
dominio en conflicto, las cuales se encuentran registradas ante el
Instituto  Nacional de Propiedad Industrial para distinguir diversos
productos; b) Que durante 52 anos su mandante ha demostrado un
liderazgo nacional en la distribucion de gas licuado; ¢) Que su
representada goza de gran fama y notoriedad a lo largo de todo el
pais, y fiene una gran trayectoria y desempeno en el rubro; d) Que
para evidenciar la fama y notoriedad de su representada en nuestro
pais, basta con buscar informacidn en la pdgina web
www.google.com y el motor de busqueda arroja 189.000 resultados; e)
Que su mandante ha desarrollado una amplia gama de productos y
servicios para satisfacer de mejor manera las necesidades de energia y
calor de sus clientes, comercializando gas licuado a través de
diferentes aéreas de negocios; f) Que su representada se ha
preocupado de buscar diversas fuentes de energia dentro del cual se
encuentra el "biogas”, que es una fuente de energia renovable; g)
Que para desarrollar proyectos en diversas aéreas del suministro de
gas, Abastecedora de Combustibles S.A se ha preocupado de
resguardar y proporcionar la adecuada proteccidn a sus marcas
comerciales, entre las que destaca “Biogas”; h) Que de ser asignado el
nombre de dominio al primer solicitante, los consumidores se verdn
inducidos a toda clase de errores; i) Que hoy en dia la red constituye
un fundamental y popular canal de publicidad de productos y
servicios, por lo que todas las publicaciones que en ella se realicen
tendrdn una gran incidencia en las materias de las que fratan; j) Que

su  representada  cuenta con  diversos  registros  marcarios
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correspondientes a su marca “Biogas”, los que detalla en su
presentacion.

6.- Desde el punto de vista de los antecedentes de Derecho, sostiene
también la parte de Abastecedora de Combustibles S.A |o siguiente: a)
Que el inciso primero del arficulo 10 del Reglamento, faculta a
cualqguier interesado cuyos derechos estime afectados, a presentar
una solicitud competitiva del idéntico nombre de dominio, con lo cual
se genera un conflicto que necesariamente debe resolverse por medio
de un arbitraje, sin perjuicio de que las partes logren avenimiento, o
haya desistimientos de por medio, siendo el segundo solicitante quien
debe acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del
nombre de dominio en disputa; b) Que el articulo 14 del mismo
Reglamento senala, que serd responsabilidad exclusiva de cada
solicitante el que su inscripcion cumpla con las normas legales vigentes
en el territorio de la Republica "y que no vulnere derechos de terceros’”;
¢) Que su representada posee sobre la marca “BIOGAS” un derecho
de propiedad que se encuentra debidamente amparado en el articulo
2° de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, y en el articulo 19 N°
25 de la Constitucion Politica de la Republica; d) Que su representada
ha adquirido legitimamente el derecho de propiedad sobre su marca
comercial “BIOGAS” por lo que tiene una exclusividad sobre ella; e)
Que el N° 20 y siguientes del mismo Reglamento, tratan de las
revocaciones de dominio, y si bien no estamos frente a una
revocacion, en ellos se establecen los verdaderos principios a los
cuales debe atenerse quien ha obtenido de mala fe la inscripcidén de
un nombre de dominio, constituyendo una verdadera pauta a seguir.
Especificamente el numero 22, senala como causal de revocacion
“que el nombre de dominio sea idéntico o enganosamente similar a
una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el

reclamante, o a un nombre por el cual el reclomante es conocido”, lo
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qgue sin duda cabe en el caso en cuestion, ya que cualquier
consumidor que ingrese a la direccion www.bio-gas.cl, tendrd la plena
conviccidn que los productos alli ofrecidos provienen de su mandante;
f) Que en caso de que se asigne el nombre de dominio en disputa al
primer solicitante, se producird una dilucidon de las marcas de su
representada y evidentemente se inducird a error a los consumidores;
g) Que “BIOGAS" corresponde a una marca comercial de propiedad
de su mandante, de modo que la sola incorporacion por parte del
primer solicitante de un guion entre ambas palabas, de ninguna
manera permitird a los consumidores distinguir que no se encuentran
ante productos de su mandante, lo que causaria un enorme perjuicio
porque el cliente se enfrentariac a un sitio con un contenido
absolutamente diverso, en donde no estarian en presencia de
productos que cuenten con su garantia de calidad; h) Que debe
considerarse que su representada, ademds, es titular del idéntico
nombre de dominio "“biogds.cl”, el cual se encuentra inscrito desde el
ano 2005; i) Que, en definitiva, sobre la base de los argumentos
expuestos, en especial sobre el derecho de propiedad que posee
sobre la marca “biogas”, detenta un mejor derecho sobre el nombre
de dominio en conflicto; j) En respaldo de sus argumentaciones,
acompand a su presentacion lo siguiente: 1. Copias de certificados de
registro de la marca comercial BIOGAS de su mandante; 2. Impresos
obtenidos desde la pdgina web www.inapi.cl en donde consta que los
registros de las marcas BIOGAS de su mandante han sido renovados
desde hace mds de treinta anos; 3. Impresos obtenidos desde la
pdgina web www.nic.cl en donde consta que el dominio "“biogds.cl” se
encuentra inscrito a nombre de su cliente desde Noviembre de 2005; 4.
Diversos impresos obtenidos desde la pdgina web de su mandante
www.abastible.cl que dan cuenta de la historia de Abastecedora de

Combustibles S.A y del crecimiento sostenido que ha tenido a fravés
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del tiempo; 5. Impreso obtenido desde la pdgina web www.google.cl
en donde al buscar informacion sobre su mandante, el motor de
bUsqueda arroja un resultado de 189.000 links asociados.

7.- Por resolucion de fecha 19 de Agosto de 2010 se tuvo por
presentada la demanda por parte de Abastecedora de Combustibles
S.A y por acompanados los documentos con citacion. Se tuvo por no
presentada la demanda por la parte de Jean Francois Bradfer Aguas
servidas & Digestion Consultores EIRL, y se le dio traslado por el plazo de
5 dias hdabiles para contestar.

8.- La parte de Jean Francois Bradfer Aguas servidas & Digestion
Consultores EIRL no hizo valer sus pretensiones, como tampoco hizo
valer sus derechos en las posteriores diligencias ante este Tribunal
Arbitral. Tampoco la parte de Abastecedora de Combustibles S.A
acompanod nuevos antecedentes al proceso.

9.- Que habiéndose establecido conforme al procedimiento
acordado que las partes conjuntamente con las presentaciones de la
etapa de discusion, deberdn acompanar y/o hacer valer todos los
antecedentes o medios probatorios que respalden sus pretensiones, y
atendido el tempo transcurrido, este Tribunal ha resuelto omitir recibir la
causa a pruebaq, y dictar derechamente sentencia.

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

10.- Que de los antecedentes expuestos, fluye para este Arbitro la
necesidad de determinar a quién le corresponde un mejor derecho
sobre el nombre de dominio “bio-gas.cl”, esencialmente basado por
una parte en la primera solicitud de nombre de dominio que el primer
solicitante ha hecho; y por la parte del segundo solicitante, quien
acredito ser titular de la marca comercial “BIOGAS"™;

11.- Que, son hechos no controvertidos ni discutidos en la presente
causa los siguientes:

a) Que habiendo sido legalmente emplazado el primer solicitante,
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éste ha demostrado un total desinterés en la presente causa para
hacer valer sus derechos, desde el momento que no ha hecho
presentacion alguna, ni menos ha acompanado en autos prueba de
ninguna especie tendiente a acreditar su mejor derecho o desvirtuar la
prueba acompanada por la parte de Abastecedora de Combustibles
S.A;

b) Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se
aplica

por regla general el principio de “first come, first served”, el mismo no
resulta ser una regla absoluta, menos tratdndose de causas tramitadas
en rebeldia del primer solicitante como es este caso. Precisamente, la
excepcion al principio se ampara enfre otros, en la validacion o
acreditacion de un mejor derecho por alguna de las partes, de modo
tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando ninguna
de las partes en conflicto respalda sus pretensiones, o ambas o hacen
encontrandose en semejantes condiciones. No obstante, en este caso
ello no ocurrié, desde el momento que sélo la parte de Abastecedora
de Combustibles S.A. ha demostrado tener una legitima y vdlida
pretension;

c) Que también es un hecho indubitado que la denominacion
“Biogas”

bajo su forma de proteccion juridica como marca comercial, vy
“biogds”, como nombre de dominio “ccTLD.cl” es de propiedad y uso
exclusivo de la segundo solicitante, quién asi lo ha acreditado
sobradamente en autos;

12.- Que no obstante, al fratarse las expresiones “biogas” y “biogds”,
denominaciones distintivas y caracteristico del segundo solicitante,
resultaba esencialmente relevante que el primer solicitante acreditara
su mejor derecho por medios de prueba suficientes, que a su vez

también confirmaran la buena fe de su solicitud, lo que en el hecho no
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ocurrié, desde el momento que sélo la parte de Abastecedora de
Combustibles S.A. ha demostrado tener una legitima vy vdlida
pretension, presentando sus aseveraciones y medios de prueba a lo
largo del proceso;

13.- Que atendido lo expuesto en el considerando anterior, al ser el
segundo solicitante un legitimo titular, reconocido por medios legales,
de la denominacion casi idéntica al nombre de dominio en discusion,
permite fundadamente sostener que existe una clara identificacion de
ambos, sin crear duda alguna respecto a la eventual confusidn que su
uso por distintos fitulares y bajo sus distintas formas, crearia en el publico
en general;

14- Que asi las cosas, hace fuerza para este Arbitro el argumento de
coincidencia y similitud entre las expresiones “BIOGAS” y “BIO-GAS”. En
efecto, denfro de las bases del orden publico econdmico se
consideran aquellos principios y normas tendientes a impedir que tanta
usuarios como consumidores, sean inducidos a error o engano
respecto al origen o procedencia de los servicios y productos que se
identifican con determinadas denominaciones, armonizando asi una
sana y leal competencia;

15.- Que entonces, sin ofro fipo de razones que las ya expuestas, en
caso de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro, este Arbitro
se inclina a preferir a quien efectivamente ha acreditado el legitimo
uso de una denominacidon substancialmente similar, y el sustento de su
proteccion a través de privilegios industriales (marca comercial), por un
asunto de certeza juridica, lo cual es también coincidente con lo
expuesto en nuestra legislacion vy los tratados internacionales sobre la
materia;

16.- Que ademds, este Arbitro conforme las facultades que le han sido
otorgadas por el Reglamento, debe ajustarse en su actuar a la calidad

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

17.- Que no obstante lo anterior, ademdas el Reglamento contempla

en su Art. 7° que “Por el hecho de solicitar la inscripcion de un nombre
de dominio bajo el dominio CL, se entiende que el solicitante acepta
expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas
las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de
ninguna especie.”. Que asimismo, el Art. 15 del Reglamento dispone
expresamente que “Serd de responsabilidad exclusiva del solicitante
gue su inscripcidon no contrarie las normas vigentes sobre abusos de
publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética
mercantil, como asimismo, derechos vdlidamente adquiridos por
terceros.”

Y visto ademds, las facultades que al sentenciador le confieren el
Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres del
Dominio CL y los articulos 636 y siguientes del Codigo de Procedimiento
Civil, particularmente en cuanto debe resolver en el sentido que la
prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las
partes por las que se rige este juicio y lo dispuesto en los articulos 222 vy
siguientes del Cdodigo Orgdnico de Tribunales.

RESUELVO:

1.- Asignar el nombre de dominio “bio-gas.cl” a la parte de
Abastecedora de Combustibles S.A. Rechazase la solicitud presentada
por el primer solicitante, Jean Francois Bradfer Aguas Servidas &
Digestion Consultores EIRL;

2.- Que en uso de las facultades que competen a este Juez Arbitro,
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no existe condena en costas, y se resuelve que las mismas serdn
pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados en el proceso;

3.- Notifiquese la sentencia a las partes por carta certificada, sin
Perjuicio de su notificacion a las mismas y a NIC Chile por correo
electronico. Dese copia autorizada a las partes que lo soliciten, a su
costa y devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su archivo;

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

testigos que mds abajo se indican;

Sentencia pronunciada por el Arbitro don Cristidn Mir Balmaceda.

Pia Béjares Casanueva Hans Weber Orellana
C.IN° 15.385.486-6 C.IN° 15.373.659-6




