JANETT FUENTEALBA ROLLAT
Juez Arbitro NIC Chile

Santiago, 22 de Agosto de 2008.

Juicio arbitral compas.cl

Rol 30 - 2008

VISTOS:

Que mediante OF 09059 de Nic Chile, de fecha 25 de Junio de 2008, se designé a la
suscrita como arbitro para la resolucién del conflicto sobre el referido nombre de dominio

compas.cl

Que habiendo aceptado el cargo de arbitro y jurando desempefiarlo fielmente, se citd a
las partes, mediante resolucién de 25 de Junio de 2008, a una audiencia de conciliacion
y/o fijacion de procedimiento, a celebrarse el dia Miércoles 9 de Julio de 2008, a las 10:00
horas, en el despacho de esta Juez Arbitro, notificandoseles la misma por carta

certificada, lo que consta en autos.

Que con fecha 9 de Julio de 2008, a la hora fijada se llevé a efecto la audiencia, con la
asistencia de don FELIPE GARAY PEREZ, Rut 9.977.495-9, abogado, por el tercer
solicitante, en rebeldia del primer y del segundo solicitante, y el arbitro que conoce de

este conflicto.

Que conforme a lo dispuesto en el art. 8°inciso 4°, anexo 1, del Procedimiento de
Mediacién y Arbitraje, y al no haberse producido conciliacion, se fijé el procedimiento
arbitral a seguir, de todo lo cual se levanté acta, dandose por notificada personalmente a

las partes asistentes.

Que en el procedimiento fijado anteriormente, se estipulé un plazo de 10 dias habiles
para que ambas partes presentaran sus argumentos y pruebas en relaciéon a la solicitud

de nombres de dominio.

Que transcurrido el plazo indicado, tan sélo el tercer solicitante allegé al proceso sus
argumentos y documentos, lo cual consta en autos. Luego, y en atencién al mérito del
proceso, y habida consideracion la certificacién de fecha 8 de Agosto de 2008, el dia 12

de Agosto de 2008 se citod a las partes para oir sentencia.

Y ademas teniendo presente:

1° Que afojas 11, con fecha 31 de Julio de 2008, don Felipe Garay Pérez, abogado, en
representacion de COMPASS CATERING S.A., como tercer solicitante, interpone

demanda arbitral por asignacion del nombre de dominio en disputa, escrito en el cual
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expone sus argumentos, para obtener que le sea otorgado el dominio en disputa y

ratificd lo obrado en la audiencia de 9 de Julio de 2008.

2° Sus argumentos fueron:

a)

b)

d)

Que Compass Group, establecida en 1941, es la mayor organizacion mundial de
servicios de alimentacion y cuenta con méas de 400.000 empleados, que
diariamente sirven a clientes en mas de 70 paises del orbe, con una facturacion
anual de US$ 19.5 mil millones. Ofrecen un servicio de alimentacion de
excelencia en las empresas, cuidando hasta el mas minimo detalle para la
satisfaccion de ellos y sus comensales, logrando que ellos reciban una opcion
variada, creativa y flexible de alimentacién. En Chile, atienden a clientes de
segmentos de mercado tan diversos como Salud, Educacién, Empresas,
Industrias, Concesiones, Grandes obras, Sitios Remotos y Mineria, entre otros.
La estrategia de Compass Group es una estrategia integral que busca un
crecimiento organico sustentable a través de tres niveles de desarrollo: Mejores

personas, mejor servicio y mejores resultados.

Que hoy en dia el nombre, la expresion, la marca comercial COMPASS no sélo
es directa e instantaneamente asociada y relacionada a su mandante, sino que
ademas se trata de un derecho marcario ya adquirido por su mandante, pues hoy
es titular y duefia de la marca comercial “COMPASS”, la cual se encuentra
registrada en el Departamento de Propiedad Industrial, en clase 42. Ademas,
hace presente que su mandante es titular del nombre de dominio compass-
group.cl, de todo lo cual es posible advertir, no sélo como es efectivo que ha sido
su mandante creador de la expresién “COMPASS” como marca comercial en el
rubro de servicios de procuracion de almientos, sino que ademas es efectiva en
consecuencia la mala fe de las peticionarias en autos, pues no resulta facil
comprender ni entender el interés de cada una de ellas en el nombre de dominio
en disputa, compas.cl , al ser ésta una expresion de propiedad de su mandante

hace muchos afios.

Que la solicitud de cada una de las peticionarias de autos de la expresion
compas.cl , no soélo carece de toda logica y preferencia tanto en los hechos como
en el derecho, sino que ademés, se aleja de todos aquellos principios de
competencia leal y ética mercantil emanados de aquellas costumbres presentes
en nuestro pais, pues su origen no obedece sino a su intencién de profitar
indebidamente de una expresion, de un privilegio, de una marca comercial
debidamente registrada y protegida tanto en nuestro pais como en el extranjero

desde hace muchos afnos.

Que nos encontrariamos frente a un intento de apropiarse indirectamente de una
expresién reconocida en nuestro pais, cuyo uso por parte de su mandante data
de hace muchos afios atras, razén por la cual cree que lo que se esta intentando
es confundir a los usuarios de Internet, los cuales al momento de buscar el sitio

web de su mandante, naturalmente tratardn de buscarlo a través de la direccion
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compas.cl , lo cual, de otorgarse el dominio a alguno de los solicitantes
perjudicard enormemente los legitimos derechos marcarios ya adquiridos por su
mandante. Por esta razdn, estima procedente y de toda justicia asignar el
dominio compas.cl a su mandante, puesto que es el reflejo de un nombre
creado, conocido y reconocido a nivel nacional y en consecuencia es ella quien
verdaderamente se identifica don dicha palabra desde el momento en que es
conocida y asociada a su representada, todo lo cual acredita un mejor derecho

sobre el dominio en disputa.

3°. Que, tanto el primer como el segundo solicitante no allegaron al proceso sus
argumentos, ni adjuntaron prueba alguna a este proceso, segin consta en autos y se

certifico a fojas 22 vta. con fecha 8 de Agosto de 2008.

4° Que, con fecha 12 de Agosto de 2008, y atendido el mérito de autos, este tribunal cité

a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, de acuerdo al mérito de autos, en especial de los antecedentes
expresados y hechos llegar a este tribunal arbitral, el conflicto en estos autos se centra en
determinar cual de las dos partes en conflicto posee el mejor derecho, en cuanto a la
asignacion del nombre de dominio en disputa, compas.cl .

SEGUNDO: Que PABLO ANTONIO GONZALEZ PENA, en representacion de COMPAS
SOLUCIONES, es el primer solicitante del dominio en disputa, motivo por el cual es
amparado por el principio denominado en doctrina como “first come, first served”, o
principio del primer solicitante, el cual nos sefala que el nombre de dominio en disputa
debe ser asignado a quien primero solicité su inscripcién. Sin embargo, este principio no
es de aplicacion erga omnes, sino que debe aplicarse Unica y exclusivamente cuando del
mérito del proceso no fluyan otros antecedentes que formen conviccion de que existen
antecedentes de hecho o de derecho que a su vez formen un “mejor derecho” para otro

solicitante del mismo dominio, es decir, es un principio de Ultima ratio.

TERCERO: Que COMPASS GROUP CHILE ASESORIAS E INVERSIONES S.A., es el
segundo solicitante del nombre de dominio disputado; y que no le es aplicable en
consecuencia, el principio “first come, first served” por lo cual sélo se tendran en
consideracion los demas elementos que dicho solicitante haya hecho llegar al presente

litigio.

CUARTO: Que de acuerdo al mérito del proceso, tanto el primer solicitante como el
segundo, no han comparecido a esta causa ni tampoco han allegado algin elemento de
conviccion que haga a este juez arbitro informarse sobre sus pretensiones y derechos,
por lo cual no se tiene mas elementos de conviccion que los sefialados

precedentemente. Este tribunal hace presente y deja expresa constancia que la
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inactividad procesal de ambas partes, es un elemento a tener en consideraciéon para la

resolucién del presente litigio.

QUINTO: Que la parte demandante como tercer solicitante de autos, COMPASS
CATERING S.A., para los efectos de acreditar un legitimo derecho sobre el nombre de
dominio disputado, ha invocado -entre otros- su trayectoria en el mercado de servicios de
alimentacion que data desde 1941 a la fecha, logrando hacerse a la fecha de una efectiva
presencia en el mercado nacional. Junto con lo anterior, ha invocado ser el titular del
nombre de dominio compass-group.cl, como asimismo ser titular de la marca
“COMPASS?", registrada como marca comercial en clase 42 del clasificador marcario. Es
por estos motivos que considera que la asignacién del referido nombre de dominio a
cualquier de los otros solicitantes en autos, s6lo creara confusién y error entre los
usuarios de Internet, puesto que al pretender buscar sus productos y servicios, éstos
tenderan a ingresar el nombre de dominio en disputa, compas.cl , y si la asignacion se
produjese a favor de algun otro solicitante, sélo crearia error y confusién entre los
usuarios. Debido a lo expuesto anteriormente, sefiala ser entonces el legitimo usuario de
la expresion “COMPASS”, por tanto la solicitud de los demas interesados en autos, se
aleja de los principios de competencia leal y ética mercantil, recogidos en diversos
cuerpos legales, y asimismo en el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de
Nombres de Dominio .CL, de Nic Chile.

SEXTO: Que este tribunal estima entonces que es la tercera solicitante usuaria de la
expresion “COMPASS”, y que los demas solicitantes de autos, al iniciar solicitud del
nombre de dominio compas.cl , han actuado de manera contraria a los principios de
competencia leal y ética mercantil, conviccibn que emana tanto de la existencia de
registros marcarios cuyo titular sefiala ser el tercer solicitante, como del analisis
sistematico de los deméas antecedentes acompafiados, y teniendo en especial
consideracion para la resolucion del presente conflicto la fama y notoriedad que se le ha
otorgado a la expresion “COMPASS” debido a su uso extensivo, para denominar al tercer
solicitante dentro del rubro de servicios de alimentacion al cual se dedica. Es asi como
dicha utilizacion es indiscutible e innegable, por lo cual se ha generado un
posicionamiento especifico, que permite a este tribunal arbitral formarse conviccion
acerca de que existe efectivamente una asociacion de los consumidores entre la

expresion identificatoria y el tercer solicitante.

SEPTIMO: Que entonces la sola circunstancia de ser el tercer solicitante y demandante
de autos titular del registro marcario que contiene la expresion “COMPASS”, se estimara
por este tribunal arbitral como argumento para acoger la demanda de oposicion
intentada, lo cual ha sido afirmado con los antecedentes de mejor derecho que obran a
su favor, e indudablemente por el registro marcario invocado en autos. Que estos
argumentos no hacen mas que formar conviccion a este juez arbitro en relacién a que le
asiste al tercer solicitante un mejor derecho respecto del nombre de dominio en disputa,
toda vez que cualquier consumidor o usuario de Internet que ingrese compas.cl , creera
estar ingresando al portal donde se ofrecen los servicios del tercer solicitante. Es por

estos motivos que este juez arbitro ha llegado a la absoluta conviccion de que existe por
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parte del tercer solicitante un mejor derecho por sobre el nombre de dominio compas.cl ,

a saber, el dominio en disputa.

OCTAVO: Que en este caso en particular, el principio “first come, first served, o
denominado también como Principio del Primer Solicitante, debera ceder ante los
antecedentes aportados por el tercer solicitante, puesto que de su apreciacion y examen,
éstos le confieren un mejor derecho al nombre de dominio en disputa. Prima entonces,
por analogia, en opinién de este juez arbitro el criterio de la titularidad del registro
marcario para el signo pedido, criterio recogido a nivel nacional e internacional,
principalmente en la Politica uniforme de solucidon de controversias en materia de
nombres de dominio UDRP, desarrollada por ICANN, organismo rector de los nombres de
dominio a nivel mundial, politica que reconoce la aplicacién del criterio antes mencionado,
criterio ademas recogido en el seno de la OMPI, y en (ltimo término, en la

Reglamentacion de Nic Chile, que en el particular regula el presente conflicto.

NOVENO: Que, a mayor abundamiento, este juez arbitro debe ajustar su actuar a la
calidad de Arbitrador, 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
procedimiento. Que justamente sobre la base de estos principios es que este juez arbitro
ha valorado todos y cada uno de los antecedentes hechos valer por el tercer solicitante
para respaldar sus pretensiones, creandose la conviccion mas absoluta de que es a éste
tltimo a quien le corresponde un mejor derecho sobre el dominio en disputa, y por ende,
a quién debe asignarsele el nombre de dominio compas.cl, conviccidn que no se basa
solamente del criterio marcario aludido, sino que del examen de todas las

argumentaciones y probanzas hechas valer por dicho solicitante.

DECIMO: Que este tribunal hace presente sin embargo, que la inactividad procesal tanto
del primer como del segundo solicitante, son un elemento tenido en especial
consideracion para la resolucion de este conflicto, toda vez que ninguno allegé al proceso
argumento alguno ni aporté probanzas que hicieran a este juez arbitro tener en
consideracion otros antecedentes diversos a los aportados Unicamente por el tercer

solicitante.

UNDECIMO: Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la asignacion del
nombre de dominio compas.cl al tercer solicitante no vulnera derechos de ninguna
especie; que este tribunal sin embargo, hace expresa consideraciéon en el sentido de que
se mantienen a salvo en relacién al particular, las demas facultades que a los demas

solicitantes en derecho correspondan.

DUODECIMO: Por estos fundamentos, y ademas lo dispuesto en los articulos 636 y
siguientes del Cédigo de Procedimiento Civil, y en el art. 85 Anexo 1° del Procedimiento
de Mediacién y Arbitraje de la Reglamentacion para el Funcionamiento del sistema de
Nombres de Dominio .CL, y conforme a los principios de mejor derecho o legitimacion, y

a la prudencia y equidad,
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SE RESUELVE:

1.- Rechazar la solicitud de inscripcion del nombre de dominio compas.cl por parte del

primer solicitante

2.- Rechazar la solicitud de inscripcién del nombre de dominio compas.cl por parte del

segundo solicitante

3.- Acoger la demanda de oposicién interpuesta, y en definitiva asignar el nombre de
dominio compas.cl al tercer solicitante , esto es, COMPASS CATERING S.A., Rut
96.651.910-K

Notifiquese la presente resolucion a las partes via carta certificada y ademas por correo

electrénico, con firma digital, y por esta ultima via, a Nic Chile.

Remitase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat
Abogado
Juez Arbitro

Nic Chile.

Autoriz6 don Pedro Sada Azar, Notario Titular de Santiago.
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