Oscar Torres Zagal
Juez Arbitro

Foja 31
Santiago, tres de octubre del afio dos mil once
VISTOS:
Y, teniendo presente lo dispuesto por el nimero quinto de las Bases de
Procedimiento de fojas 13 y siguiente de autos y lo dispuesto por el articulo 170
del Cddigo de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte
Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y
habiéndose citado a las partes a oir sentencia en juicio arbitral de asignacion
del nombre de dominio “FASTRACKCHILE.CL”, se procede a dictar sentencia
definitiva.
PARTE EXPOSITIVA:
Por Oficio de fecha 18 de abril de 2011, el Departamento de Ciencias de la
Computacion de la Universidad de Chile (NIC Chile), designé al suscrito Juez
Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripcion del nombre de
dominio “FASTRACKCHILE.CL”, surgido entre don José Luis Guerra Cofré, Rut
13.203.594 -6, con domicilio en calle Ahumada N° 6, Oficina 64, Santiago y
Tricolor S.A., del giro de produccién de pinturas, representada por don
Santiago Larrain Cruzat y don Luis Pérez Fierro, ambos con domicilio en calle
Limache N° 3.400, ciudad de Vifia del Mar, quien comparece representada en
estos autos por Estudio Juridico Beuchat, Barros y Pfenniger, quien comparece
representada por su Abogado don Rodrigo Puchi Zurita, ambos con domicilio
en calle Europa N° 2035, comuna de Providencia.
Que, se indica también en el Oficio remisor de Nic Chile, como solicitante del
dominio individualizado, a Red de Television Chilevision S.A., pero dicha parte
no comparecié al proceso, por lo que debe tenérsela por desistida de su
solicitud.
Que por resolucion de fecha 19 de abril de 2011 el suscrito acepto el cargo de
Juez Arbitro Arbitrador y juré desempefarlo en el menor tiempo posible y cito a
las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral segun
consta a fojas 2 de autos, el que se efectud en la Oficina del Juez Arbitro el dia
27 de abril de 2011, al que asistieron ambas partes y se establecieron de
comun acuerdo las bases del procedimiento.

Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente causa don José Luis
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Guerra Cofré, primer solicitante y Tricolor S.A., segundo solicitante, ambos ya
individualizados.

Enunciacion breve de los fundamentos de hecho y de derecho y peticion
deducidos por Tricolor S.A. en su escrito de demanda de asignacion del
nombre de dominio en disputa de fojas 24 y siguientes:

1.- Sefiala que dentro del plazo establecido en las bases de procedimiento
presenta los argumentos y pruebas que demuestran su mejor derecho a la
asignacion del nombre de dominio “FASTRACKCHILE.CL".

Que cabe sefialar que Pinturas Tricolor corresponde a uno e los agentes
empresariales de mayor tradiciéon y renombre en nuestro pais, fundada hace 70
afos, convirtiéendose en lider en la fabricacion y comercializacion de pinturas
decorativas, y que por ello la marca TRICOLOR es uno de sus activos mas
importantes para identificar sus productos. Que la expresion FASTRACK,
también forma parte de sus activos industriales, registrada con el N° 880.763,
para distinguir pinturas, barnices, lacas, entre otros, en la clase 2.

Que por lo indicado, tiene un derecho marcario sobre la expresion
“FASTRACK?”, que le habilita para su uso comercial, y que los nombres de
dominio juegan un papel identificador en Internet., y cita en apoyo legal de su
pretension el articulo 14 de la Reglamentacion para el funcionamiento del
registro de Nombres de domino CL”, en que se establece que es
responsabilidad de todo solicitante que la inscripcion del nombre de dominio no
contrarie “las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de
competencia leal y ética mercantil, asi como derechos validamente adquiridos
por terceros. Invoca también la parte demandante los articulos 24 N° 19 y 25
del la Constitucion Politica, en que se garantiza el derecho de propiedad
industrial, incluidas las marcas comerciales, y que el primer solicitante se ha
limitado a adicionar la expresion Chile, la que no altera lo sefialado, ya que ya
expresion “FASTRACK” se encuentra en el patrimonio de la demandante.

2.- Cita también la parte demandante el Codigo Chileno de Etica Publicitaria,
aplicable a los miembros de la Corporacion de Derecho Privado sin fines de
lucro. Sin perjuicio de ello se sefialan en dicho cuerpo normativo, ciertas

orientaciones gue sirven para interpretar el espiritu de la norma.
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Que la publicidad, definida en el Cédigo aludido, sefiala que deben respetarse
ciertas normas minimas, que para efectos de autos, estan representadas por
los siguientes articulos: “Art. 4 Los avisos no deben contener ninguna
declaracion o presentacion visual que directamente o por implicacion, omision,
ambigiiedad o pretension exagerada, puedan conducir al consumidor a

conclusiones erréneas, en especial con relacion a:

A. Caracteristicas como: naturaleza, composicion, meéetodo y fecha de
fabricacion, idoneidad para los fines que pretende cubrir, amplitud de uso,

cantidad, origen comercial o geografico;

B. El valor del producto y el precio total que efectivamente debera pagarse;
C. Otras condiciones de compra como ser arriendo-compra y venta al crédito;
D. Entrega, cambio, devolucion, reparacién y mantencion;

E. Condiciones de la garantia,

F. Derechos de autor y derechos de propiedad industrial, como patentes,

marcas registradas, disefilos y modelos, nombres comerciales;

G. Reconocimiento oficial o aprobacion, entrega de medallas, premios y
diplomas. Los avisos no deben hacer mal uso de los resultados de
investigaciones o citas de literatura técnica y cientifica. Las estadisticas no
deben presentarse insinuando mayor validez que la que realmente tienen,
conforme a la documentacion de respaldo pertinente. Los términos cientificos
no deben ser mal usados; no debe utilizarse un lenguaje cientifico e
irrelevancias de manera que lo que se dice parezca tener una base cientifica

gue no tiene.

Que el Articulo 13 del citado Codigo de Etica Publicitaria dispone: “Los avisos
no deberdn hacer uso injustificado del nombre o iniciales de cualquier firma,
compalfiia, institucion, o de la marca de un producto o servicio. Los avisos no

deberan aprovecharse del "goodwill" o imagen adquirida que tiene el nombre
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comercial y/o simbolo de otra firma o producto, o del “goodwill” o imagen

adquirida por una campaiia publicitaria”.

3.- Cita también la parte demandante los Principios de competencia leal y de
ética mercantil, norma establecida, a fin de mantener un respeto a valores
superiores que deben ser respetados por parte de los diversos agentes
mercantiles. Por su parte, el Convenio de Paris sefial0 ciertas orientaciones,
que conforme a la Convencion de Viena, (qQue sefiala normas para interpretar
tratados) deben inspirar a los érganos jurisdiccionales. En especial, deben

evitarse los siguientes tipos de actos:

“Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a

los uso honestos en material industrial o comercial.

En particular deberan prohibirse:

1. cualquier acto capaz de crear una confusion, por cualquier medio que sea,
respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial

de un competidor;

2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de
desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o

comercial de un competidor;

3. las indicaciones o0 aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio
pudieren inducir al publico a error sobre la naturaleza, el modo de fabricacion

las caracteristicas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”

Sostiene Tricolor S.A. que estos principios se verian vulnerados al concederse
la solicitud al primer solicitante, pues ello importaria crear una confusién que
debe ser evitada a través de la concesion del nombre de dominio a la actora,
ya que la expresion “FASTRACK” se encuentra en su patrimonio, y la variante
“FASTRACKCHILE”, es absolutamente idéntica a dicha expresion.

Insiste la demandante que la expresion “FASTRACK” es una creacion de ella,

la que se encuentra avalada con el registro marcario ya citado, por lo que
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concluye afirmando que tiene un derecho preferente sobre la expresion en
conflicto ya que le asiste un mejor derecho para la asignacion.

Que mediante resolucion de fecha 20 de mayo de 2011, se tuvo por presentada
la demanda interpuesta por Tricolor S.A., de asignacion del nombre de domino
“FASTRACKCHILE.CL", y por acompafados los documentos, con citacion, y
confirio traslado a la demandada don José Luis Guerra Cofré, por el termino de
15 dias habiles para su contestacion, notificando a las partes con igual fecha
mediante correo electronico.

Que con fecha 6 de junio de 2011, el primer solicitante don José Luis Guerra
Cofré, presentd escrito de contesta demanda y acompafia documentos
probatorios, la que se agregd a fojas 50, y en la que invoca los siguientes
argumentos:

1.- Que solicito de buena fe, la inscripcion del nombre de dominio
fastrackchile.cl con fecha 6 de Diciembre de 2010, siendo las 20:37 horas, con
el propdsito que los visitantes en Internet pudieran acceder a su pagina Web, la
cual tiene como fin el dar a conocer los servicios de asesoria en comercio
exterior, importaciones, exportaciones, gestion de compra, arriendo de
Equipos, maquinaria, outsoursing y gestion de seguros., esto de manera facil,
atil y accesible a los consumidores.

Que para ofrecer dichos servicios, inicio actividades ante Servicio de Impuestos
Internos el 20 de Julio de 2010 como persona natural, siendo su nombre de
fantasia “FASTRACKCHILE”, la cual posee un giro determinado, en el que ha
desempeiiado rigurosamente realizando las funciones ya sefialadas, logrando
desde sus inicios afianzarse de un prestigio en su rubro, que lo ha hecho
consolidarse entre sus clientes como una empresa seria y eficaz.

Que el crecimiento de dicha empresa lo llevo a explorar nuevas ventajas para
insertarse a mayor escala en el area de trabajo a la que se dedica, con estos
fines solicitd la inscripcidon del nombre de dominio “FASTRACKCHILE.CL” para
apoyar su empresa y expandirse en su rubro, esto para captar la atencion de
futuros clientes que navegando por Internet pudieran encontrarse con sus
servicios.

Que el giro de la empresa esta totalmente determinado en el inicio de

actividades de Servicio de Impuestos Internos, lo que deja en evidencia que en
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ningln momento ha tenido como iniciativa confundir a los consumidores o
posibles clientes que desean enterarse del ofrecimiento de sus servicios. Al
iniciar actividades primero, efectuando todas la diligencias necesarias para
ofrecer sus servicios, tales como arrendar oficina, pagar patente comercial,
emitir boletas a terceros y después solicitar la inscripcion del nombre de
dominio, acredita que antes de tener conocimiento de la disputa por el dominio,
ha hecho uso o ha demostrado en términos claros, la preparacion cabal para
usar el nombre de dominio “FASTRACKCHILE.CL”, lo anterior en relacion con
el ofrecimiento de buena fe de sus respectivos servicios ya individualizados.
Que el servicio ofrecido por la empresa, no tiende a confundir a los
consumidores con la actividad desempefiada por el segundo solicitante del
nombre de dominio, puesto que Tricolor S.A., se dedica preferentemente a la
fabricacion y comercializacion de pinturas decorativas, que en ningun caso
tiene relacion o se presta para confusion con los servicios ofrecidos por él, los
que fueron descritos integramente.

2.- Que al solicitar la inscripcion del dominio “FASTRACKCHILE.CL", se
constituyé como el primer solicitante y por ende tiene derecho a subir su pagina
Web lo que concreto a la brevedad, o que demuestra que las acciones que ha
realizado evidencian un comportamiento consecuente y su interés legitimo en
el uso del nombre de dominio.

Que en ningun caso ha demostrado una actitud antojadiza al solicitar la
inscripcion del nombre de dominio en disputa, sino que todos sus actos se han
encaminado a ocupar dicho dominio con un fin concreto, con una aspiracion
legitima, lo que puede verificarse con todas las gestiones que ha realizado para
ello, razones que evidencian la buena fe o justo motivo para solicitar el
dominio. Que su solicitud se hace con fines de propia publicidad, y queda
claramente demostrado que se ha preparado para usar el nombre de dominio,
gue necesita y que sirve para realizar su actividad, con la intencion de ofrecer
sus servicios bajo el nombre “FASTRACKCHILE.CL".

3.- En lo que dice relacion con el principio de la responsabilidad exclusiva del
solicitante para que su inscripcidn no contrarie las normas vigentes sobre
abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética

mercantil, como asimismo, derechos validamente adquiridos por terceros,
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establecemos que basta con revisar la pagina Web www.fastrackchile.cl, para
constatar que en ella no se induce ni se puede generar confusién a los
visitantes del portal, por cuanto los servicios ofrecidos no guardan ninguna
relacion con la categoria marcaria en que tiene derecho el segundo solicitante,
en clase 2, es decir, pinturas, colores, barnices, lacas, preservativos contra la
herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintoreras; mordientes; resinas
naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores,
decoradores, impresores y artistas, por lo que la contra parte no puede
pretender poseer un derecho exclusivo y excluyente sobre la expresion
“FASTRACKCHILE".

Que, asimismo, se ha expresado en sentencia del arbitraje
“MULTIOPTICAS.CL”", dictada por la juez arbitro dofia Gabriela Paiva, se
declar6: “Qué, la redaccion establecida en el articulo 14 del reglamento de Nic,
al establecer las expresiones "no afecten derechos de terceros” debe
entenderse en forma amplia y no solo referida a derechos marcarios, es decir a
la existencia de una marca registrada en favor de una de las partes en litigio”.
Ademas es necesario que US. tome en consideracion que existen otras
empresas que poseen inscrita como marca la expresion “FASTRACK” en Chile,
en clases distintas a la que posee el segundo solicitante, por lo que es
perfectamente posible la coexistencia de la misma expresion para distintas
clases en nuestro pais. Por lo que haciendo aplicacion al principio de
especialidad de las marcas comerciales se permite que convivan marcas
idénticas para productos o servicios distintos, siempre que estos sean lo
suficientemente diferentes como para que no se suscite el riesgo de confusion
respecto del origen empresarial de los mismos.

Que, asimismo, el articulo 22 de la Reglamentacion para el funcionamiento del
registro de nombres de dominio CL establece que se evidenciara que el
solicitante no ha actuado de mala fe, en el caso que “el asignatario del nombre
de dominio sea comunmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular
de una marca registrada con esa denominacion”.

Que, al aplicar esta norma al caso de autos, intentamos demostrar que si bien
los nombres de dominio estan relacionados con la propiedad intelectual y en

especial con el derecho marcario, el presente conflicto del nombre de dominio
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“FASTRACKCHILE.CL” no es un asunto de esa naturaleza, por lo cual no se
rige por sus normas. De este modo, conceptos tales como "marca registrada”
no estan contemplados y por tanto no deben, ni pueden ser esgrimidas para
presentar una solicitud competitiva y/o para denegar el nombre de dominio
solicitado.

A diferencia de cualquier legislacion marcaria, en este caso tampoco existen
causales de irregistrabilidad en relacion con nombres de dominio y ademas, el
principio rector de este sistema es precisamente la libertad absoluta, por lo cual
es posible solicitar cualquier nombre de dominio sin distincion, con la Unica
excepcion de que la reglamentacion vigente prevé la posibilidad de que NIC
Chile recurra a un arbitro en los casos que considere que estan vulnerando
ostensiblemente los principios sefialados en el articulo 14 inciso primero, esto
es, las normas sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal
y de la ética mercantil y finalmente los derechos validamente adquiridos por
terceros, y que se no se configura ninguna de las circunstancias que
demuestren que su inscripcion sea abusiva, que haya sido realizada de mala fe
0 que pretenda confundir a los consumidores. Por lo tanto, aunque no posea
registros marcarios sobre la titularidad de su empresa, esa no es razon
suficiente para despojarla de la posibilidad de adquirir el nombre de dominio en
disputa.

4.- Que, por otro lado, se debe establecer que existe una clara identidad y
relacion entre el solicitante y el nombre de dominio solicitado, si bien
expusimos sobre este punto, debido a que posee un negocio que se dedica a
servicios de asesoria en comercio exterior, importaciones, exportaciones,
gestion de compra, arriendo de Equipos, maquinaria, outsoursing y gestion de
seguros, debemos puntualizar mas sobre ello, ya que estamos hablando de un
criterio jurisprudencial importantisimo para vislumbrar soluciones sobre este
tipo de conflictos.

Que la inscripcion del nombre de dominio “FASTRACKCHILE.CL” fue inscrito
ya que dicha expresion proviene en de dos palabras “Fast” y “Track”, que en
espafol significan “via rapida”, agregando ademas la palabra Chile, para

posicionar el servicio desde nuestro pais a todo el mundo, queriendo
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representar con ello una “via rapida, segura y eficiente” del servicio ofrecido a
los consumidores.

Que, cabe hacer notar que el nombre de dominio en disputa es esencial,
puesto que sin él, se menoscabaria en forma importante su actividad
comercial. De esta forma el dominio se convierte en una herramienta
indispensable para que mi cliente potencie el ofrecimiento de sus servicios a
través de Internet, siempre con un interés legitimo y enmarcandose en el rubro
de su empresa, esto ademas de ser el elemento localizador de la empresa y la
via por la cual mi representado a través del correo corporativo @fastrackchile.cl
es contactado.

Por lo dicho, esta es una raz6n mas que fundamental para apoyar la tesis que
tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, ya que lo
necesita, ya que a la hora que los consumidores naveguen por el sitio y vean al
segundo solicitante como titular de dicha pagina, se producird un menoscabo
para su actividad.

Que no se justifica el hecho de negarle la posibilidad de adquirir el nombre de
dominio que se identifica con los servicios que esta ofreciendo, y a la vez con
su giro, tan solo por el hecho de que el segundo solicitante tenga una actitud
antojadiza sobre el respectivo dominio en disputa. Aunque el dominio en
conflicto sea de utilidad para el negocio de la contraparte, aquello no es razén
para perjudicar a mi representado, impidiendo que inscriba el dominio y que por
lo dicho, refuerza la idea en cuanto a que se encuentra en una posicion
privilegiada al poseer un actuar consecuente y legitimo, es valido que cada
parte enumere sus respectivas pretensiones, pero no es valido intentar
perjudicar a uno sin una razon de peso.

5.- Por ultimo, para amparar nuestra defensa, hace mencion a la aplicacion del
principio "first come, first served”, “Primero en el Tiempo Primero en Derecho”,
Aquel principio se aplica preferentemente cuando ambas partes demuestran
tener intereses equivalentes sobre el ND en disputa el cual cede solo en casos
excepcionales en que el primer solicitante haya hecho una inscripcion o
solicitud abusiva o de mala fe, lo que en la especie no se da en ninguna
circunstancia, y que Joseé Luis Guerra Cofre, es el primer solicitante y no existe

en la especie ninguno de los supuestos para entender que ha hecho una

Monjitas 527 Oficina 514 Santiago Teléfonos 664 8011 664 8012 torreszagal@adsl.tie.cl



Oscar Torres Zagal
Juez Arbitro

inscripcion abusiva o de mala fe, de acuerdo al articulo 22 de la
Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del dominio
CL, como tampoco antecedentes de que se vulneren normas vigentes sobre
abusos de publicidad, principios de competencia leal y de la ética mercantil o
derechos validamente adquiridos por terceros de acuerdo al articulo 14 del
referido Reglamento.

Que es necesario que US. tenga en consideracion que el segundo solicitante
ya posee una pagina Web en la que ofrece su producto “Fastrack”
www.fastrack.cl, en la cual no contiene ningun tipo de informacion, por lo que
de alguna forma se evidenciaria que la contra parte no tiene ninguna necesidad
imperiosa de solicitar este dominio el cual si cuenta con todo tipo de
informacion para los consumidores y de adquirirlo la contra parte seria para no
darle un uso, lo cual desnaturaliza esta institucion..

Fundamentacion de Derecho invocada por le demandado:

Que, para avalar lo sefialado en esta presentacion, citaremos Jurisprudencia
obtenida en casos similares y en tal sentido: Don Guillermo Carey Claro, en
arbitraje por nombre de dominio “bibendum.cl”, establecié en el considerando
N° 9: “Que el sistema de clases adoptado por la legislacion chilena y
comparada para el registro y proteccion de las marcas comerciales permite la
coexistencia pacifica de dos signos idénticos a nombre de distintos titulares, en
la medida que éstos se encuentren registrados para distinguir coberturas que
no guarda relacion entre ellas, sea por la naturaleza de los productos, servicios
0 establecimientos a que se refieren, o sea por la utilidad que prestan dichos
productos, servicios o establecimientos”.

Como asimismo establece en el considerando N° 10: “El espectro de la
propiedad marcaria esta limitado a los productos protegidos por el registro
correspondiente, por lo tanto, dado el caracter de especialidad marcaria, no se
puede pretender un derecho per-se sobre una denominacion en Internet por el
s6lo hecho de tener una marca comercial. Para que efectivamente se produzca
la infraccion a dicho derecho exclusivo, el nombre de dominio en cuestion
deberia infringir la marca comercial respecto del ambito de proteccion de dicha
marca, cosa que por la informacion acompafnada y debidamente acreditada en

el expediente, no se produce en la especie. Sostener lo contrario seria otorgar
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a un nombre de dominio derechos mas extensos que aquellos otorgados por
los registros marcarios”.

Asimismo, en el arbitraje por nombre de dominio willcom.cl, en cuyo caso dofia
Lorena Donoso, juez arbitro, se ha expresado que: “Es mas, no siendo el
nombre de dominio un signo distintivo tipico, sino mas bien un localizador
derivado de la mecéanica con que opera la Red, constituyéndose sélo en este
aspecto en un signo distintivo atipico e instrumental, la simple inscripcion de
ellos, sin que se les de un uso efectivo, derivada de que en su utilizacion
conduzcan a paginas Web vacias de contenido o con contenidos carentes de
relacion alguna con el dominio propiamente tal, tales como simples mensajes
de bienvenida, paisajes, fotografias, etc., o incluso el mensaje "signo protegido”
debilita la posibilidad de invocar a su respecto el derecho de marcas o nombres
comerciales o cualquier otra cualidad identificatoria, por exigir este argumento
por antonomasia, el uso de los signos invocados como distintivos de productos,
servicios o actividades”.

Que, si bien a utilizacion del ND inscrito no es un requisito para su mantencion,
la mera inscripcion y acumulacion de nombres de dominio sin ser utilizados,
desnaturaliza esta institucion, pudiendo constituirse con el tiempo en una
practica que entorpezca el desarrollo de la red Internet, mas adn si
consideramos el caracter unico y exclusivo que el funcionamiento de la red
exige respecto de cada cadena de caracteres alfanuméricos utilizada como
nombre de dominio.

En este mismo sentido se ha indicado por Dofia Alejandra Moya Bruzzone en
Sentencia de arbitraje de dominio vaza.cl, en su considerando N° 2: “Que rige
la solucion de conflictos de nombres de dominio el principio “first come first
server”, actualizacion tecnoldgica del antiguo aforismo juridico “prior in tempore
prior in iure®, siempre que las partes estén en igualdad de condiciones. El
reglamento para el funcionamiento del registro de nombres de dominio que
rige estas materias establece que existe igualdad de condiciones cuando
ambos solicitantes tengan interés legitimo, derechos de igual naturaleza al
signo pedido y que ninguna de ellas se encuentre de mala fe. En su aplicacion
habra de tenerse en cuenta que por su funcionamiento técnico el sistema de

DNS no admite la supervivencia de dos nombres de dominio idénticos bajo un
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mismo TLD, razén que hace que en definitiva el aforismo juridico que antes
enunciaramos sea llevado a su extremo, esto es, al punto que el primero que

solicita es el Unico servido.

Siguiendo la misma idea, en el considerando N° 7 de la misma sentencia se
indica: “Que siendo el nombre de dominio una herramienta técnica de
naturaleza mnemotécnica cuyo objetivo esencial es hacer posible la
localizacion y comunicacion fluida y eficiente entre los diversos computadores
conectados a la red Internet, este arbitro debe velar por que no se produzca un
error de comunicacion entre los consumidores y publico en general, al
momento de buscar en la Web los servicios o productos que se buscan. En ese
sentido, debe tenerse en cuenta que la similitud de dos nombres de dominios e
incluso su identidad fonética, no es causal por si misma para inducir a error,
considerando que es herramienta de localizacion.

Concluye solicitando que por las razones y argumentos expuestos, se le asigne
en definitiva el nombre de dominio “FASTRACKCHILE.CL”

Que el primer solicitante acompafio en su escrito de contesta demanda, como
medios de prueba los siguientes documentos: Copia de inicio de inicio de
actividades de don José Luis Guerra Cofre, con fecha 20 de Julio de 2010,
Copia de Patente comercial emitida por la I. Municipalidad de Santiago, con
fecha 02 de Enero de 2011, Copia de pagina Web www.fastrackchile.cl, Copia
de pagina Web www.fastrack.cl, donde es posible apreciar que el segundo
solicitante no posee ningun tipo de informacion acerca de su producto, Copia
de certificado de membresia emitido por Cristobal Echeverria, Gerente
Comercial “Asia Pacif Chamber of commerce” a don José Luis Guerra Cofre,
en representacion de “Fastrack Chile”, con fecha 28 de Diciembre de 2010,
Copia de comprobante de ingreso N° 0504 a camara de comercio Asia Pacifico
A.G. por José Luis Guerra Cofre, con fecha 29 de Diciembre de 2010, Copia de
contrato de membresia, entre Camara de Comercio Asia Pacifico y don José
Luis Guerra Cofre en representacion de “Fastrackchile”, con fecha 28 de
Diciembre de 2010, Copia de boleta electronica emitida por “El Mercurio” a
José Luis Guerra Cofre, por concepto de publicacién en avisos clasificados de

la empresa “Fastrackchile”, con fecha 25 de Enero de 2011, Carta emitida por
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servicio y atencion al cliente Publiguias a don José Luis Guerra Cofre, por
concepto de publicacion de aviso economico de la empresa Fastrackchile,
Tarjetas de presentacion de don José Luis Guerra Cofre, asesor de comercio
exterior, en representacion de Fastrackchile, Copia de fotografia de Cartel
Fastrackchile, copias de cuatro boletas de honorarios electronica N° 02, emitida
a Carlos Efrain Hernandez Hernandez, con fecha 18 de Octubre de 2010, N°
05, emitida a Guillermo Maximiliano Mayorga Muga, con fecha 29 de
Noviembre de 2010, N° 06, emitida a Efrain Hernandez, con fecha 30 de
Noviembre de 2010, N° 07, emitida a Omar Ranses Carril Leen, con fecha 24
de Mayo de 2011.

Que mediante resolucion de 6 de junio de 2011, se dicto resolucion teniendo
por contestada la demanda por don José Luis Guerra Cofré, y por
acompafnados con citacion, los documentos acompafiados, la que fue

notificada con igual fecha a las partes.

Que con fecha 10 de junio de 2011, se citd a las partes a oir sentencia
definitiva, notificando por correo electrénico a las partes con misma fecha
PARTE CONSIDERATIVA:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:
PRIMERO: Que la cuestion que debe resolverse en el caso sub - lite, consiste
en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de
dominio “FASTRACKCHILE.CL", esto es, si a don José Luis Guerra Cofré,
primer solicitante, o bien a Tricolor S.A., segundo solicitante y demandante.
SEGUNDO: Que la parte demandante sostiene que es titular de un mejor
derecho para que se le asigne el nombre de dominio “FASTRACKCHILE.CL”,
en consideracion a que es titular y usuaria de la denominacion “FASTRACK?”,
que tiene registrada como marca comercial, bajo el N° 880.763, para distinguir
en la clase 2 pinturas colores, barnices, lacas, entre otros productos, y que
utiliza para distinguir una pintura de demarcacion vial en base a agua. Agrega
que Tricolor es una empresa con una antigiedad de mas de setenta afos, en
el mercado nacional, la que goza de fama y prestigio en su rubro, por lo que de
asignarse el dominio al primer solicitante se lesionard uno de sus activos

relevantes, cuya denominacion “FASTRACK”, se encuentra contenida en el
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nombre de domino en disputa, y que la agregacion de la palabra Chile, no
permite eliminar la confusién que provocara en los consumidores y usuarios de
la red de Internet, quienes lo asociaran a la empresa Tricolor.

TERCERO: Que el primer solicitante al contestar la demanda de autos,
contradijo los argumentos presentados por Tricolor S.A., y sefalé que ha
pedido el nombre de dominio para distinguir en Internet los servicios de
asesoria en comercio exterior, importaciones, exportaciones, gestion de
compra, arriendo de equipos, maquinaria, outsoursing y gestion de seguros,
esto de manera facil, util y accesible a los consumidores, y que ofrece a
terceros, e indica que a aplicado la denominaciéon “FASTRACK CHILE”, en
contrato de membresia celebrado con la Camara de Comercio Asia Pacifico,
que suscribié con fecha 28 de diciembre de 2010, y que se agrego a fojas 40 y
siguientes. Invoca que ha solicitado el dominio de buena fe y que obedece a
un nombre de fantasia que aplica en la prestacion de servicios profesionales a
terceros en los rubros sefalados, por lo que sostiene poseeria un mejor
derecho para que se le asigne el nombre de dominio en disputa, debiendo
aplicarse ademas el principio “first come, first served”. Asimismo, acompafo
foto de cartel que sefala “CREDIBANKCHILE Asesoria financiera Fastrackchile
Comercio Exterior, horario de atencion 9.00 hrs. A 19.00 hrs. Horario
Continuado”.

CUARTO: Que, corresponde ponderar los argumentos presentados por la
partes, para determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre
de dominio “FASTRACKCHILE.CL". Que en este sentido la parte demandante
Tricolor S.A. ha probado que es titular de la marca comercial “Fastrack”, que
tiene registrada y usa para identificar un tipo de pintura de uso vial, registro N°
880.763, que distingue productos de la clase 2, y que renovod a la N° 565.607.
Que el primer solicitante don José Luis Guerra Cofré, ha probado que ha
celebrado un contrato de membresia con la Camara de Comercio Asia Pacifico,
que suscribié con fecha 28 de diciembre de 2010, en el que usa la expresion
“FASTRACKCHILE”, y que utiliza un cartel al publico en que se lee
“CREDIBANKCHILE Asesoria Financiera Fastrackchile Comercio Exterior,
horario de atencion 9.00 hrs. A 19.00 hrs. Horario Continuado”.

QUINTO: Que, en consecuencia ambas partes han acompafado documentos

Monjitas 527 Oficina 514 Santiago Teléfonos 664 8011 664 8012 torreszagal@adsl.tie.cl



Oscar Torres Zagal
Juez Arbitro

que demuestran un uso de la denominacion “FASTRACK?”, pero cabe ponderar
que Tricolor S.A. cuenta con una marca comercial que contiene la citada
denominacion, y que la aplica para distinguir un tipo especifico de pintura de
uso vial, en cambio el primer solicitante don José Luis Guerra Cofré, sélo ha
podido presentar un uso limitado de la denominacion, en uno de los
instrumentos en que se identifica con dicho nombre en la celebracion de un
contrato de membresia con la Camara de Comercio Asia Pacifico, pero
indudablemente de modo equivoco, ya que se trata de un uso aplicado por una
persona natural, por lo que no cabe sostener que se trate de una razén o
nombre social de una persona juridica, y el otro instrumento que acompafio que
alude a dicha denominacion, consiste en una cartel de uso al publico, que en
todo caso resulta también equivoco ya que incorpora la denominacion
“CREDIBANKCHILE Asesoria financiera Fastrackchile Comercio Exterior”, lo
que no deja de llamar la atencion a este sentenciador, ya que el uso de la
palabra “Banco” solo puede ser utilizada legalmente por empresas que se
hayan constituido para este efecto, segun dispone la Ley General de Bancos.

SEXTO: Que, por los motivos sefialados, analizados los antecedentes y
documentos acompafados por las partes, de acuerdo a principios de sana
critica y prudencia y equidad, este sentenciador ha llegado a la conviccién que
en el caso de autos, le asiste un mejor derecho para la asignacion del nombre
de dominio a aquella parte que ha probado tener a su favor un registro de
marca comercial FASTRACK, en la especie Tricolor S.A., cuestion que en el
caso de autos no puede de dejar de considerarse y desatender atendido los
motivos sefalados anteriormente, ya que visiblemente el nombre de dominio
solicitado incluye de manera principal y protagonica la citada denominacion
marcaria “FASTRACK?”, sin que la adicion de la palabra Chile, logre dotarlo de
una autonomia y distintividad, como seria el caso de la agregacion de otro
término o sigla identificatoria propia de un nombre comercial, que permita en
concreto identificarla y vincularla a una persona o entidad con presencia en el
ambito de negocios y servicios en que opera, lo que de acuerdo al meérito de la
prueba acompafada por el primer solicitante no ocurre en la especie,
resultando insuficiente para establecer una clara denominacion mercantil

propiamente tal con caracteres identificatorios, que es dable exigir en el caso
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del presente nombre de dominio, atendido los argumentos expuestos por las
partes en sus escritos respectivos.

SEPTIMO: Que, por los motivos ya expuestos, y habida cuenta que el segundo
solicitante cuenta con una marca comercial inscrita “FASTRACK”, en el
presente caso, no resulta aplicable el principio de asignaciéon “first come, first
served”, invocado en la presentacion de fojas 50, ya que de razonarse de otro
modo se lesionarian derechos validamente adquiridos por terceros, en la
especie del segundo solicitante Tricolor S.A., en los términos que establece el
articulo 15 de la Reglamentacion para el funcionamiento de los nombres de

dominio CL.

PARTE RESOLUTIVA:

En mérito a lo sefialado en la parte considerativa, se resuelve conforme a lo
dispuesto por el articulo 160 del Cddigo de Procedimiento Civil y principio de
mejor derecho, corresponde acoger la demanda de fojas 24 y siguientes de
autos y asignar el nombre de dominio “FASTRACKCHILE.CL”, a Tricolor S.A.,
desestimando la peticion del primer solicitante.

En materia de costas cada parte soportara sus costas procésales y en materia
de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 2 de
autos.

Notifiguese a la Secretaria de NIC Chile y a las partes mediante correo
electronico.

Archivese en su oportunidad el expediente arbitral.

Conforme lo dispuesto en el articulo 640 del Cédigo de Procedimiento Civil, se
designan como testigos Alejandra Loyola Ojeda y Andrés Torres Rios, a
efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman conjuntamente con el

suscrito.

Oscar Andrés Torres Zagal Alejandra Loyola Ojeda
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