Santiago, 16 de Octubre de 2007

Juicio arbitral federalchile.cl

VISTOS:

Que mediante OF07488 de Nic Chile se designé a la suscrita como
drbitro para la resolucidén del conflicto sobre el referido nombre
de dominio federalchile.cl, entre el primer solicitante AMERICAN
PRODUCTO CHILE S.A. y el segundo solicitante, FEDERAL CHILE
PETROLERA LIMITADA.

Que habiendo aceptado el cargo de 4&rbitro y jurado desempefarlo
fielmente, se citdé a las partes, mediante resolucidn de fecha 7 de
Mayo de 2007 a una audiencia de conciliacidén y/o fijacidn de
procedimiento, a celebrarse el dia miércoles 23 de Mayo de 2007 a
las 15:30 horas, en el despacho de esta Juez Arbitro,
notificdndoles dicha resolucidén por carta certificada de 7 de Mayo
de 2007.

Que con fecha 23 de Mayo, a la hora fijada se 1llevdé a efecto la
audiencia con la asistencia de la abogado dofia MARIA JAVIERA
COSSIO WUNDERLICH, en representacién del segundo solicitante,
FEDERAL CHILE PETROLERA LIMITADA; del &rbitro que conoce de este
conflicto, y en rebeldia del primer solicitante, AMERICAN PRODUCTS
CHILE S.A.

Que conforme lo dispuesto en el Art. 8° inciso 4°, anexo 1, del

Procedimiento sobre Mediacién vy Arbitraje, vy al no haberse
producido conciliacién, se fijdé el procedimiento arbitral a
seguir, de todo lo cual se levantdé acta, dandose por notificada
personalmente la parte asistente, y notificando por correo

electrénico a la parte rebelde.

Que en el procedimiento fijado se sefald un plazo de 10 dias para
que ambas partes presentaran sus argumentos y pruebas en relacidn
a la solicitud de nombre de dominio.

Que transcurrido el plazo indicado, ambas partes allegaron sus
argumentos y pruebas, lo que consta en autos.

Y VISTOS ADEMAS:

PRIMERO: Que a fojas 12, y en presentacidédn hecha con fecha 5 de
junio de 2007, dofa MARIA JAVIERA COSSIO WUNDERLICH, en
representacién de FEDERAL CHILE PETROLERA LIMITADA, en adelante el
“segundo solicitante”, interpuso demanda de mejor derecho para la
asignacién del nombre de dominio en disputa, y expuso como
argumentos para su mejor derecho, entre otros, los siguientes:

a) Que, FEDERAL CHILE PETROLERA LIMITADA, es una empresa
perteneciente a GLI Grupo de Lubricantes Internacionales, dedicado
principalmente a la distribucidén y comercializacidén de aceites,
grasas, lubricantes y neumdticos dentro de Chile.

GLI cuenta con oficinas y bodegas propias en Iquique, Antofagasta,
Santiago, Concepcidn y Temuco, siendo representantes,
distribuidores y comercializadores de wuna serie de productos,
tanto de uso automovilistico como industrial;

b) Que, FEDERAL CHILE PETROLERA LIMITADA, fue constituida el afo
1993, con el objeto de dedicarse especificamente a la importacién,
distribucidén y compraventa de toda clase de lubricantes, aceites,
grasas, aditivos y productos similares para toda <clase de
vehiculos motorizados y magquinarias en general;




c) Que, en el aflo 1990, con el objetivo de proteger la marca dque
identificaria un proyecto en desarrollo (que actualmente
corresponde a la empresa FEDERAL CHILE PETROLERA LIMITADA),
LUBRICANTES INTERNACIONALES LTDA., perteneciente al grupo GLI,
registré la marca “FEDERAL”. Actualmente -sefialdé- el registro
corresponde al N° 563.563, apareciendo como titular LUBRICANTES
INTERNACIONALES LTDA. , situacidén que cambiard prontamente toda
vez que se estd gestionando la transferencia de la marca a FEDERAL
CHILE PETROLERA LIMITADA, a fin de evitar confusiones.

d) Que, a mayor abundamiento destaca que LUBRICANTES
INTERNACIONALES LTDA. es titular de otros registros de la marca
“FEDERAL”, los cuales también serdn trasferidos a FEDERAL CHILE
PETROLERA LIMITADA. Los registros son: “FEDERAL”, reg. N° 716.785;
“US FEDERAL”, reg. N° 665,018 y “US FEDERAL”, reg. N° 665.017.

e) Que, si bien el actual titular de la marca “FEDERAL” es
LUBRICANTES INTERNACIONALES LTDA., es necesario destacar que esta
empresa y FEDERAL CHILE PETROLERA LIMITADA pertenecen al mismo
holding. Actualmente quien hace uso efectivo de la marca “FEDERAL”
dentro del grupo GLI, es FEDERAL CHILE PETROLERA LIMITADA.

f) Que, con el objetivo de demostrar la relacidén que existe entre
ambas empresas, acompaidé copias de las escrituras de constitucidn
de las sociedades “LUBRICANTES INTERNACIONALES LIMITADA” vy de
“FEDERAL CHILE PETROLERA LIMITADA".

g) Que, FEDERAL CHILE PETROLERA LIMITADA también es titular de
registros de la marca *“FEDERAL” en Peru y Bolivia, y es titular
del dominio “federal.cl”.

h) Que, FEDERAL CHILE PETROLERA LIMITADA, es una empresa con
presencia en el mercado chileno por <casi 15 afnos, siendo
reconocida en el rubro de los lubricantes por sus aceites
“FEDERAL" .

i) Que, en cuanto a los fundamentos de derecho sefala que, la
doctrina nacional considera que la relacidén entre marcas
comerciales y los nombres de dominio es estrecha, y por lo mismo,
la resolucién de los conflictos por asignacién de nombres de
dominio debe ser resuelta en atencidén a la titularidad de 1los
registros marcarios para el signo pedido como dominio, y que en
el caso de autos es evidente la relacidén que existe entre el
nombre de dominio solicitado y las marcas inscritas, toda vez que
son casi idénticas.

j) Que, el nombre de dominio solicitado corresponde plenamente al
nombre de FEDERAL CHILE PETROLERA LIMITADA, asi como al de 1los
productos que comercializa, distribuye y por los cuales es famoso
en todo el territorio nacional.

k) Que, el dominio solicitado “federalchile.cl” coincide con el
dominio del cual ya es titular FEDERAL CHILE PETROLERA LIMITADA,
esto es “federal.cl”, sin que la incorporacién del signo CHILE sea
suficiente para distinguir los productos de los cuales se trata.

1) Que, el otorgar el dominio “federalchile.cl” al primer
solicitante, no hard mds que desvirtuar el propdsito de 1los
nombres de dominio, el cual es identificar de manera adecuada al
titular de los productos o servicios que se transan y ofrecen por
Internet. Esta identificacién no sdélo protege a los oferentes de
los productos o servicios, sino que también a los consumidores,
quienes no deben ser expuestos a errores o engafos respecto del
origen y la calidad de los mismos.

m) Que, existen ciertos criterios que deben ser tomados en cuenta,
por el sentenciador, al momento de resolver sobre la asignacidn de
un nombre de dominio, y que se aplican al caso de autos. Tales
fundamentos son:



1.- Criterio de 1la Creacidén 1Intelectual del Signo Pedido: Por
cuanto FEDERAL CHILE PETROLERA LIMITADA y el grupo de empresas que
integra, son los <creadores del signo “FEDERAL”, el cual se
encuentra registrado desde el afio 1990, y al ser la creadora del
signo similar al dominio en disputa, parece ldégico protegerla de
terceros que intenten hacer uso de ella, evitando confusiones por
parte de los consumidores y menoscabo a los legitimos derechos de
FEDERAL CHILE PETROLERA LIMITADA, la cual hace uso de la marca
desde hace 15 afos, habiendo logrado posicionarla en el mercado
nacional, dandole fama y prestigio a los productos que llevan su
nombre.

2.— Existencia de Marcas Comerciales Previas: Por cuanto FEDERAL
CHILE PETROLERA LIMITADA, tiene interés en la asignacidén del
nombre de dominio “federalchile.cl”, toda vez gque la marca

registrada de 1la cual hace uso se incluye integramente en el
nombre de dominio solicitado.

3.- Existencia de nombres de dominio similares: FEDERAL CHILE
PETROLERA LIMITADA, es titular del nombre de dominio federal.cl,
el cual se encuentra integramente incorporado en el nombre de
dominio solicitado.

Resalta que la sola incorporacién del signo CHILE no es suficiente
para diferenciar un dominio del otro, menos aun cuando FEDERAL
CHILE PETROLERA LIMITADA es una empresa chilena, que funciona y es
conocida dentro del territorio nacional.

n) Que, para acreditar su mejor derecho, acompafid con citacidén los
siguientes documentos:

1. Copia de 1la escritura de constitucién de la sociedad
“FEDERAL CHILE PETROLERA LIMITADA".

2. Copia de la escritura de constitucidén de la sociedad
“LUBRICANTES INTERNACIONALES LIMITADA".

3. Copia registro marca “FEDERAL”, N° 71468 - C, Bolivia.

4. Copia registro marca “FEDERAL”, N° 44.904, Peru.

5. Material publicitario de lubricantes FEDERAL.

6. Copia de la guia de teléfonos donde se publicitan los
aceites y lubricantes FEDERAL.

7. Copia nota de venta N° 36601.

8. Copia factura N° 72966.

9. Copia factura N° 72961.

10. Guia de despacho N° 82335.

11. Guia de despacho N° 82333.

12. Material impreso marca FEDERAL.

13. Fotografias planta de distribucidén y productos FEDERAL.

14. Documentos obtenidos del sitio oficial del DPI, en el cual

se detallan las siguientes marcas: FEDERAL, reg n°® 563.563;
FEDERAL; reg. n°® 352.586; FEDERAL, reg n° 716.785; US FEDERAL, reg
n® 665.018; US FEDERAL, reg n°® 665.017.

15. Documento obtenido del sitio de NIC CHILE, en donde se
detalla el estado del nombre de dominio federal.cl.

SEGUNDO: Que, a fojas 60, con fecha 8 de Junio de 2007, dofia
GABRIELA PAIVA HANTKE, abogado, actuando en representacidén del
primer solicitante, AMERICAN PRODUCTS CHILE S.A., presentd sus
argumentos que le otorgarian mejor derecho sobre el nombre de
dominio en disputa. En sintesis, sus argumentos fueron:

a) Que, AMERICAN PRODUCTS CHILE S.A, es el primer solicitante del
dominio federalchile.cl y de acuerdo a la normativa de Nic Chile,

el principio de aplicacidén internacional “First come, first
served” y el articulo 14 de la Reglamentacién de Nic Chile, le
corresponderia -en tal <calidad- la asignacién del nombre de

dominio en disputa;



b) Que, Federal es una empresa creada y fundada por AMERICAN
PRODUCTS CHILE S.A., en conjunto con otros inversionistas
nacionales, de larga experiencia en el rubro de la seguridad
electrénica. Dentro de ellos destaca Rodrigo Paiva Hantke, quien
ha estado ligado al mundo de las alarmas residenciales vy
comerciales los ultimos 15 afios, habiendo sido socio y fundador de
Wackenhut Seguridad Mévil S.A., Gerente General de ADT Chile vy
director de ADT para Latinoamérica. Junto a Rodrigo Paiva Hantke,
en Federal se formé un equipo de profesionales con vasta
experiencia en el rubro, lo que permite a “federal seguridad
mévil” ser un referente en tecnologia de seguridad, siendo su foco
brindar a sus clientes, —-tanto comerciales como residenciales— una
solucidédn acorde con sus necesidades proteccidn;

c) Que, dentro de la 1libertad de emprender que asegura la
Constitucidén Politica de la Republica, un grupo de inversionistas
junto con Rodrigo Paiva Hantke, crearon una nueva empresa
denominada FEDERAL, cuya marca se encuentra registrada en Chile y
que AMERICAN PRODUCTS CHILE S.A., es la principal accionista vy
fundadora de Federal;

d) Que, el seflor Rodrigo Paiva Hantke, en el proceso fundacional
de la empresa Federal, solicité el nuevo nombre de dominio e
inicidé la transferencia de la marca;

e) Que, de la historia del primer solicitante, AMERICAN PRODUCTS
CHILE S.A. y de la nueva empresa fundada bajo la marca registrada
“Federal”, queda claro el distinto rubro respecto de la segunda
solicitante, FEDERAL CHILE PETROLERA LIMITADA, y la completa buena
fe con la cual se solicitdé el nombre de dominio en disputa, como
parte de un proyecto empresarial legitimo y para reflejar la marca
registrada en Chile en la red a fin de ser identificado por
clientes en busca de servicios de seguridad y vigilancia.

f) Que, la marca FEDERAL, ha sido creada por AMERICAN PRODUCTS
CHILE S.A., la cual se encuentra registrada en Chile bajo el N°
611940, cuya solicitud fue presentada el 12 de marzo del ano 2001
y registrada con fecha 6 de diciembre de 2001. En declaracién
jurada y copia de transferencia en tradmite, se da fe y vinculo y
de la titularidad de esta marca por parte de Rodrigo Paiva Hantke,
quien es hermano de la Abogado Gabriela Paiva Hantke, y que en
razén de ese parentesco, realizdé el encargo de registro sabiendo
desde siempre que pertenece a don Rodrigo Paiva Hantke o a la
entidad AMERICAN PRODUCTS CHILE S.A., sociedad bajo la cual él
realiza sus negocios y su actividad empresarial en el mundo de la
seguridad y la vigilancia;

g) Que, cabe hacer notar que el registro de la marca FEDERAL de
AMERICAN PRODUCTS CHILE S.A. es de fecha anterior a las diversas
solicitudes realizadas por Federal Lubricantes, entre ellos: US
Federal de fecha 14 de mayo de 2003, cuyo numero de registro es
665017 y US Federal de 14 de mayo de 2003, numero de registro
665018.

h) Que, como legitimo creador de la marca, el primer solicitante
tiene el legitimo derecho de ver reflejada su marca en Internet,

para que asi los consumidores vy <clientes de servicios de
seguridad vy vigilancia puedan wubicarlo, <conocer y usar Ssus
servicios;

i) Que, la autoridad marcaria, al aceptar el registro de la marca
FEDERAL de AMERICAN PRODUCTS CHILE S.A. en clase 42 (seguridad) vy
el de la segunda solicitante en 1la <clase 04 (petrdleo vy
combustibles) ha dado cuenta de la completa independencia de los
rubros de ambas, de su legitima coexistencia y en consecuencia ha
resuelto sobre la buena fe y la posible coexistencia pacifica de
ambas marcas en distintos rubros;




j) Que, en este contexto cualquiera de los dos solicitantes, o
incluso terceros titulares de marcas Federal pudieron haber
solicitado el dominio en disputa;

k) Que a su juicio, el primer solicitante se encuentra amparado en
una marca registrada, la buena fe, su giro comercial, su
trayectoria en el rubro servicios y que solicitdé primero el
dominio federalchile.cl, por tanto debe aplicarse el principio de
la prioridad para resolver la cuestidn controvertida en autos;

1) Que, al primer solicitante no le asiste ni mueve &animo alguno
relacionado con derechos, rubro o actividad del segundo
solicitante y que su solicitud no wvulnera derecho alguno de
terceros; por el contrario, posee un registro marcario anterior vy
realiza un legitimo uso del nombre de dominio y de la marca en el
giro de seguridad y vigilancia;

m) Que, la expresidén FEDERAL no es en si una expresidén acuilada por
ninguno de los solicitantes, puesto que es una palabra vya
existente en el vocabulario espaficl e inglés. Destaca sobre este
punto, que la marca FEDERAL en el Registro de Propiedad Industrial
(DPI) tiene a su haber mds 80 solicitudes de registros de marcas
con las misma denominacidén Federal, por lo que mal podria aducir
el segundo solicitante vy adjudicarse forma exclusiva la
denominacidén, quedando de manifiesto que al contrario existen
numerosos titulares de buena fe de esta marca o similares, como
por ejemplo:

- FEDERAL APD, numero de registro 686188, clase 9.

- FEDERAL RENT A CAR, numero de registro 702863, clase 39.

— FEDERAL EXPRESS, numero de registro 538971, clase 38 c.

— CAXIA-CAXIA ECONOMIA FEDERAL, nuUmero de registro 530552, clase
36 c.

- CAPITAL FEDERAL, numero de registro 778127, clase 25 c.

n) Que, considerando que el ©primer solicitante ejerce sus
servicios de seguridad mévil en todo el territorio de Chile, al
asignarse la denominacién Chile unida a la de Federal, se quiere
establecer la idea de una cobertura a nivel nacional de sus
servicios, que pueda ser asi apreciada por sus clientes en todo el
pais;

n) Que, a mayor abundamiento, el proyecto del primer solicitante,
dice relacidén con un sitio web relativo a dar informacidén respecto
de los servicios de seguridad y vigilancia que ofrece tanto a
hogares como empresas, todo ello avalado por la vasta experiencia
que Rodrigo Paiva tiene en el rubro de seguridad y que no tiene
relacién alguna con el rubro del segundo solicitante, petrdleo y
combustibles;

o) Que, por ultimo, el primer solicitante ha hecho ya uso de la
marca FEDERALCHILE por un determinado tiempo y con la conviccidn
de usar una marca propia, vya dque hoy la papeleria, facturas,
méviles de respuesta, etc., asi como la padgina web estdn montadas
sobre un dominio que se considera propio, y que en este tiempo el
publico consumidor vya estd identificado con los servicios de
seguridad que presta AMERICAN PRODUCTS CHILE S.A.;

P) OQue, para demostrar su mejor derecho en relacidén al nombre de

dominio en disputa, esto es, federalchile.cl, acompafié los
siguientes documentos:
1. Declaracidén jurada de Gabriela Paiva Hantke ante notario

puiblico R. Alfredo Martin Illanes, que acredita la transferencia
en curso del dominio y su vinculo de titularidad con American
Products Chile S.A.

2. Copia de 1la escritura de sociedad de Federal Seguridad
M6évil S.A.
3. Copia de solicitud de transferencia tramitada en el

Departamento de Propiedad Industria.



4. Copia de consulta de marca FEDERAL APD al sitio web dpi.cl.

5. Copia de consulta de marca FEDERAL RENT A CAR al sitio web
dpi.cl.

6. Copia de consulta de marca FEDERAL EXPRESS al sitio web
dpi.cl.

7. Copia de consulta de marca CAXIA - CAXIA ECONOMICA FEDERAL
al sitio web dpi.cl.

8. Copia de consulta de marca CAPITAL FEDERAL al sitio web
dpi.cl.

9. Copia de la DbuUsqueda de la marca FEDERAL en todas las

clases del clasificador internacional a fin de acreditar la
coexistencia pacifica de todas ellas.

10. Impresién del sitio web www.dpi.cl, que da cuenta del
registro FEDERAL, clase 42, N° 611.940.

11. Carpeta con los servicios y publicidad de FEDERAL servicios
de seguridad mévil.

12. Placa FEDERAL que se instala en los hogares protegidos, a
fin de demostrar el uso de la marca FEDERAL.

13. Papeleria en donde consta el uso de la marca FEDERAL para
servicios de seguridad.

14. Set de copias de marca de producto US FEDERAL.

TERCERO: Que, con fecha 11 de junio de 2007, a fojas 69, el primer
solicitante evacud el traslado conferido a fojas 68, sefialando que
Federal Chile Petrolera Limitada argumenta que su mejor derecho se
debe a que son titulares de la marca Federal en Peru y Bolivia,
para lo cual acompanaron fotocopias simples, sin garantias de
autenticidad y, que, por lo demds en este juicio lo que interesa
es la declaracién del mejor derecho de “federalchile.cl”, ya que
se estda hablando de un dominio .cl y no sobre posibles y dudosos
reconocimientos entregados en el extranjero. Seflala que el
argumento de Federal Chile Petrolera Ltda., en relacidén a que la
asignacién del dominio federalchile.cl a AMERICAN PRODUCTS CHILE
S.A., llevaria a error y engafio a los consumidores, es absurda,
irrisoria y carente de todo argumento por cuanto ambas empresas
tiene giros completamente distintos, distintas clases marcarias y
los productos 'y servicios que ofrecen son diametralmente
diferentes.
En esta misma presentacién, el primer solicitante objetd 1los
siguientes documentos de la contraria:
- Por falta de identidad ideoldégica, los documentos seflalados con
los numeros 1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,13, puesto que si bien son
auténticos, seflalan la palabra Federal junto a LUBRICANTES; con 1lo
cual no habria modo alguno de inducir a error o engafio al momento
de conocer el producto ofrecido en la péagina web del dominio
disputado.
- Copia registro marca Federal, N° 714566 (Bolivia), y copia del
registro marca Federal, N° 44.904 (Peru), por no cumplir 1los
requisitos del Art. 345 del Cdédigo de Procedimiento civil, esto es
los objetd por falta de integridad.

Ademas, el primer solicitante acompafd los siguientes
documentos:
- Poder otorgado por don Rodrigo Paiva Hantke, como representante
legal de American Products Chile S.A.
- Copia del certificado de egreso de la sefiorita Karen Ferndndez
Santander.

CUARTO: Que, a fojas 75, y con fecha 18 de Junio de 2007, la
segunda solicitante evacud el traslado conferido, en los
siguientes términos:



a) Que, el principio *“first come, first served”, se encuentra
ampliamente reconocido en materia de nombres de dominio, pero no
siempre es aplicable ni suficiente por si solo, como ocurre en el
caso de autos;

b) Que, FEDERAL registro N° 611940, supuestamente de propiedad del
primer solicitante, se encuentra a nombre de SISTEMAS
EMPRESARIALES INTEGRADOS LIMITADA, sin que conste anotacidén o
solicitud de transferencia. A pesar de la documentacidédn que
intenta demostrar la relacidén que existiria entre el legitimo
titular del citado registro y el primer solicitante, debiendo
atenerse a lo seflalado por la autoridad competente;

c) Que, se ha argumentado por 1la contraria que el registro
“FEDERAL” N° 611.940, registrado el 6 de diciembre de 2001, es
anterior a todos los registros “FEDERAL” de los cuales es titular
FEDERAL CHILE PETROLERA LIMITADA, lo cual lo haria el legitimo
creador de la expresidén. Seflald que dicha aseveracidén es falsa,
toda vez que el registro N° 563.563 data de 9 de marzo de 2000 y
es una renovacién del registro N° 352.586, de 8 de marzo de 1990.
Es decir, el registro “FEDERAL” de 1la contraria se encuentra
inscrito desde hace 5 afios, mientras que los registros del segundo
solicitante lo han estado por méds de 17 afios;

d) Que, respecto de la diferencia de coberturas a la que alude la
contraria, se estd de acuerdo en que en materia marcaria,
procederia la aplicacién del principio de especialidad. Sin
embargo, en materia de nombres de dominio estd sutileza no es
procedente, toda vez el nombre va asociado a una pdagina o dominio,
y no a un producto o servicio concreto que los haga
diferenciables. Lo anterior se ve reflejado en que, en el ambito
marcario, los canales de distribucién de los productos y servicios
ofrecidos son distintos, no asi en Internet donde la red es una
sola para todos. Es decir, es evidente la confusidén que provocaria
en los usuarios de Internet el que se acepte un dominio idéntico a
la razén social de FEDERAL CHILE PETROLERA LIMITADA y a otro
dominio ya inscrito, como es federal.cl;

e) Que, en cuanto a los ejemplos dados FEDERAL APD, FEDERAL RENT A
CAR, FEDERAL EXPRESS, CAXIA - CAXIA ECONOMICA FEDERAL y CAPITAL
FEDERAL, en ningun caso se ha desconocido el hecho de que existan
otros registros que incluyan la expresién FEDERAL. Sin embargo, y
como se aprecia de las citadas marcas, todas ellas incluyen otros
signos que crean conceptos novedosos y diferentes del ya inscrito
por FEDERAL CHILE PETROLERA LIMITADA, adicionando el rubro al cual
se dedica la empresa;

f) Que, en este sentido, el primer solicitante podria haber pedido
un nombre de dominio que incluyera el objeto de los servicios
prestados, como por ejemplo: SEGURIDAD FEDERAL, ALARMAS FEDERAL,
FEDERAL SECURITY, FEDERALSEGURIDAD MOVIL, etc, y no la expresidén
CHILE, que si se encuentra incluida en la razdén social de FEDERAL
CHILE PETROLERA LIMITADA;

g) Que, en un acdpite de la demanda de mejor derecho de la
contraria, el primer solicitante se adjudica la titularidad de la
marca “FEDERAL CHILE”, lo que no seria efectivo, toda vez que no
existe registro alguno que contemple dicha expresién;

h) Que, se ha podido comprobar que la contraria se hace llamar
FEDERAL SEGURIDAD MOVIL o simplemente FEDERAL, pero en ningun caso
FEDERAL CHILE, lo cual evidencia que no existe real uso del
nombre que le de un mejor derecho para que se le conceda el nombre
en disputa.

Ademéds acompanié los siguientes documentos y material probatorio:

- Envases de productos FEDERAL, en los cuales se aprecia la marca
registrada por FEDERAL CHILE PETROLERA LIMITADA tanto en las
etiquetas como en los envases.




— Documentos publicitarios marca FEDERAL.
- Pendén publicitario FEDERAL.

QUINTO: Que, a fojas 78 y con fecha 26 de Junio de 2007, se
recibié la causa a prueba, fijandose como hechos sustanciales,
pertinentes y controvertidos los siguientes:

1.- Derechos e intereses de las partes en el nombre de dominio
federalchile.cl
2.— Utilizacién efectiva que las partes han hecho del nombre o

denominacidén federalchile.cl

SEXTO: Que, con fecha 28 de junio de 2007, a fojas 79, el primer
solicitante solicitéd se tuvieran presente determinadas
observaciones;

a) Que, existe un hecho fundamental, categdérico e indubitado que
AMERICAN PRODUCTS CHILE S.A. es el primer solicitante del nombre
de dominio federalchile.cl vy de acuerdo a la normativa de Ni
Chile, el principio de aplicacidén internacional “first come, first
server” y teniendo presente lo seflalado en el articulo 14 de 1la
Reglamentacién de Nic Chile corresponde en derecho gque en su
calidad de primer solicitante se le asigne el nombre de dominio en
dispusta;

b) Que, la contraria no da fundamentos 1ldgicos y concretos que
sustentarian su mejor derecho y sélo se limita a especular sobre
los errores o engafios que podrian afectar a futuros consumidores;
c) Que, de las pruebas aportadas por el segundo solicitante se
pueden apreciar los distintos giros de las empresas;

d) Que, el segundo solicitante ya tiene el dominio federal.cl,
padgina que hasta la fecha es inexistente, careciendo totalmente de
uso, de contenidos y sobre la cual no desarrolla actividad alguna
tendiente a promocionar sus productos;

e) Que, la autoridad marcaria al aceptar a registro 1la marca
FEDERAL de AMERICAN PRODUCTS CHILE S.A. en la clase 42 (seguridad)
y también la marca Federal del segundo solicitante en la clase 04
(petrdleo y combustibles), dan cuenta de la independencia de los
rubros y que pueden legitimamente coexistir.

SEPTIMO: Que, a fojas 83 y con fecha 29 de Jjunio de 2007 el
segundo solicitante reiterd los documentos presentados con la
demanda y los presentados con fecha 18 de junio de 2007.

OCTAVO: Que, con fecha 5 de julio de 2007 y a fs. 84, dona Karen
Ferndndez Santander en representacidén de AMERICAN PRODUCTS CHILE
S.A., reiterdé los documentos acompaflados con fecha 8 de junio de
2007, acompafié copia de la busqueda efectuada en la pagina
www.federal.cl y copia del formulario de dominio federal.cl vy
objetd los documentos reiterados por la contraria.

NOVENO: Que, a fojas 89 y con fecha 11 de julio de 2007, 1la
abogado Maria Javiera Cossio Wunderlich, en representacién de
FEDERAL CHILE PETROLERA LIMITADA, solicitd se tuviera presente lo
siguiente:

a) Que, en relacidn al escrito presentado por dofia Karen Ferndndez
Santander de fs. 84 (indicado en el OCTAVO anterior), se debe
tener por no presentado, por cuanto no consta en autos poder
suficiente para actuar

b) Que, la marca comercial “FEDERAL”, registro N° 611.940, de la
cual el primer solicitante dice ser titular, se encuentra inscrita
a nombre de “Sistemas Empresariales Integrados Limitada”
habiéndose aceptado su transferencia a *“Paiva y Cia. Ltda”. Como



se apreciaria de 1la documentacidén que acompainid, en ningin caso
figura el primer solicitante American Products Chile, quedando en
evidencia que no existe relacidn directa entre la empresa y la
marca en la cual se fundaria su supuesto mejor derecho;

c) Que, a contrario de lo que ocurre con el primer solicitante,
FEDERAL CHILE PETROLERA LIMITADA si tiene relacidén con el nombre
en disputa, toda vez que no sélo corresponde a su razdén social y
nombre de fantasia, sino que también existen marcas registradas
“FEDERAL” que actualmente se encuentran en tramitacidén de
transferencia a su favor.

Ademds acompafiid los siguientes documentos:

— Documento obtenido del sitio oficial del DPI.

— Copia de la solicitud de transferencia N° 136.752, marca FEDERAL
- Copia de la solicitud de transferencia N° 136.751, marca US
FEDERAL

- Copia de la solicitud de transferencia N° 136.750, marca US
FEDERAL

— Copia de la solicitud de transferencia N° 136.749, marca FEDERAL

DECIMO: Que, a fojas 97 y con fecha 12 de julio de 2007, el primer
solicitante formuld observaciones a la prueba, destacando:
a) Que, el segundo solicitante sdélo se ha limitado a basar sus
argumentos en el hecho de que sus productos, todos del rubro
lubricantes, llevan el nombre federal, lo que estd corroborado por
la aceptacién por parte de la autoridad marcaria de la marca
federal en clase 42 (seguridad) para AMERICAN PRODUCTS CHILE S.A.
y federal en la clase 04 (petrdéleo y combustibles) para el segundo
solicitante;
b) Que, Federal Petrolera Ltda., tiene el sitio web federal.cl,
sitio que no tiene acreditado un DNS (no contiene ese nombre de
dominio wun numero IP relacionado con un servidor gue preste
servicio para el soporte de esta direcciédn);
c) Que, AMERICAN PRODUCTS CHILE S.A. actualmente si hace uso del
sitio web federalchile.cl, promocionando sus productos.

DECIMO PRIMERO; Que, a fojas 100 y con fecha 18 de Jjulio, el
primer solicitante pididé se tuviese presente lo siguiente:

a) Que, la egresada de derecho Karen Fernédndez Santander, si tiene
poder suficiente en autos, toda vez que con fecha 8 de julio del
presente afio en la presentacién de demanda se ofrecid fianza de
rato para adjuntar el poder respectivo, hecho que se materializé
con fecha 11 del mismo mes al adjuntar certificado de egreso de la
seflorita Ferndndez;

b) Que, seguin consta de impresidén de sitio web del Departamento de
Propiedad Industrial, la marca FEDERAL tiene como titular vy
creador a AMERICAN PRODUCTS CHILE S.A. y su numero de registro es
el 611.940, de fecha 6 de diciembre de 2001. En declaracidén jurada
y copia de transferencia en tréamite se dio fe del vinculo y de la
titularidad de esta marca por parte del hermano de la abogada
Gabriela Paiva Hantke y en tal calidad realizé el encargo de
registro sabiendo desde siempre que pertenecia a su hermano
Rodrigo o a la entidad que él decida, en este caso American
Products Chile S.A., sociedad bajo al cual él realiza sus negocios
y particularmente su actividad empresarial en el mundo de la
seguridad y vigilancia;

c) Que, en su oportunidad se acompafio declaracidén jurada que daba
cuenta del hecho anterior y que la contraria no objetdé en la
oportunidad procesal correspondiente. Ademdas, se adjuntd el
contrato de compraventa en el cual Paiva & Cia Ltda. vende, cede y



transfiere a American Products Chile S.A. la marca comercial
“FEDERAL”. Destaca gque Jjustamente ahora vya se aceptd la cesidn
inicial de Sistemas Empresariales Integrados a Paiva y Cia. y se
siguidé el curso propuesto para que la marca FEDERAL llegue
legalmente a manos de American Products Chile S.A.;

d) Que, siendo los giros de las partes absolutamente distintos y
existiendo un uso pacifico y justo del primer solicitante, incluso
sin la existencia de un registro de marca a favor del primer
solicitante, existe abundante y reiterada Jjurisprudencia que en
situaciones como la de autos, se ha otorgado el nombre de dominio
al primer solicitante;

e) Que, en virtud del principio de especialidad marcaria, el
segundo solicitante FEDERAL PETROLERA no puede intentar ampliar su
cobertura marcaria en Internet si hay un justo uso por parte de un
primer solicitante;

f) Que, es un hecho evidente que la contraria en su imposibilidad
de poder acreditar un interés real y auténtico sobre el dominio de
federalchile.cl estd buscando desvirtuar argumentos sdélidos,
fundamentados en la buena fe de la utilizacidén del sitio web
federalchile.cl, sitio que no tenia solicitud alguna por parte de
Federal Petrolera Limitada ni por ninguna otra persona natural o
juridica;

Ademéds, objetd los documentos presentados por la contraria a fojas
89 y acompahd copia del contrato de compraventa celebrado entre
Paiva y Cia. y American Products Chile S.A. ante el notario
publico Alfredo Martin Illanes.

DUODECIMO: Que, a fojas 107 y con fecha 23 de Julio de 2007, este
tribunal cité a las partes a oir sentencia.

DECIMO TERCERO: Que, con fecha 23 de julio y a fojas 109 el primer
solicitante 1interpuso recurso de reposicidén; el Tribunal did
traslado a la contraria. A fojas 119 el segundo solicitante evacud
el traslado conferido y, a su vez, interpuso recurso de reposicidn
en contra de las resoluciones de 25 y 26 de julio de 2007, a lo
cual se didé traslado a la contraria, y el que fue evacuado a fs.
122.

DECIMO CUARTO: Que, a fojas 127, con fecha 4 de septiembre de
2007, este Tribunal haciendo uso de las facultades correctivas del
procedimiento contempladas en el Cébdigo de Procedimiento Civil,
normas supletorias de este procedimiento, rechazdé el recurso de
reposicidén interpuesto con fecha 23 de Jjulio, a fojas 109, por
extempordneo y acogid el recurso presentado a fojas 119, dejéandose
sin efecto las resoluciones aludidas, dictéandose los
pronunciamientos correspondientes.

Y CONSIDERANDO:

En cuanto a las objeciones de documentos formuladas:

PRIMERO: Que, a fojas 69, 84 y 100 el primer solicitante, objeta
los documentos presentados por la contraria.

SEGUNDO: Que este tribunal, no darda 1lugar a la objecidédn de
documentos interpuesta por el ©primer solicitante, pues no
especifica las causales bajo las cuales funda su presentacidén en
conformidad al articulo 346 del Cdédigo de Procedimiento Civil,
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normas supletorias a las fijadas a este procedimiento arbitral, 1lo
que resta todo mérito a su presentacidn.

En cuanto al fondo:

TERCERO: Que, de los antecedentes allegados y expuestos ante este
tribunal, es menester para este Juez Arbitro determinar a quién le
asiste un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa
federalchile.cl, basado tanto en consideraciones de hecho vy
derecho, como asi también de justicia y equidad.

CUARTO: Que, como primera cuestidédn controvertida, cabe sefialar que
al primer solicitante le asiste el principio denominado *“first
come, first served”, el que nos seflala que de no existir razones
de hecho o de derecho que configuren un mejor derecho a quien
controvierte la inscripcién de un nombre de dominio, éste
forzosamente debe asigndrsele a quien primero realizd su
inscripcién. Sin embargo, este tribunal considera que este
principio es de ultima ratio, ya que su utilizacidén es procedente
sélo cuando no existen otros antecedentes -de hecho o de derecho-
que permitan asignar el nombre de dominio a alguno de 1los
solicitantes, con lo cual no se puede aplicar este principio a
priori, sin entrar en el examen de las probanzas rendidas por los
solicitantes. Por otra parte, este tribunal considera que si bien
el principio del primer solicitante es un principio de ultima
ratio, produce el efecto de hacer recaer la carga de la prueba en
quien controvierte este principio, es decir, al segundo
solicitante, quien es el encargado de demostrar en autos que posee
un mejor derecho del que le asiste a quien primero inicidé el
procedimiento de inscripcidén del nombre de dominio en disputa.

QUINTO: Que, en relacidén a la expresidén “Chile”, incluida dentro
del nombre de dominio en disputa, es decir, federalchile.cl, este
tribunal considera que tal expresidén es un locativo, que

precisamente da cuenta del lugar donde los solicitantes
desarrollan sus actividades comerciales, es decir, el territorio
nacional. Por esto, mal puede la segunda solicitante, aun cuando
en su razdn social aparezca mencionada dicha palabra, pretender
apropidrsela en desmedro de todas las demds empresas que trabajan
y desarrollan sus actividades dentro del territorio.

SEXTO: Que, en relacidén al conflicto entre marcas comerciales vy
nombres de dominio, como segunda cuestidén controvertida, este
tribunal hace presente las siguientes consideraciones:

SEPTIMO: Que el segundo solicitante ha demostrado que LUBRICANTES
INTERNACIONALES LTDA. es titular de varias marcas comerciales,
entre ellas, “FEDERAL”, en la clase 4, esto es, referente a
lubricantes y otros. Se debe destacar, sin embargo, que esta
empresa y FEDERAL CHILE PETROLERA LIMITADA pertenecen al mismo
holding, GLI, y es ésta, en su calidad de segundo solicitante
quien efectivamente utiliza la marca comercial “Federal”.

OCTAVO: Que, el primer solicitante, se encuentra en una situacidn
similar a la FEDERAL CHILE PETROLERA LIMITADA, en cuanto a que
utiliza una marca que a la época de generarse este conflicto no se
encuentra registrada a su nombre.
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NOVENO: Que, no resulta del todo eficaz desvirtuar la titularidad
de la marca del primer solicitante, aunque ésta se encuentre
registrada a nombre de otra sociedad, y la transferencia a la
época de citar a las partes a oir sentencia no se hubiese
efectuado, toda vez que existen antecedentes que demuestran que la
intencién de transferir la marca comercial a la primera
solicitante existe a la fecha del 1litigio. Por esto, para este
tribunal se encuentra demostrada la relacidn que existe entre la
marca registrada FEDERAL, en la clase 42, esto es, servicios de
vigilancia privada y seguridad en general, y otros, desechando
entonces la objecidén formulada por la segunda solicitante en
atencidén a que no se encontraria demostrada la relacidén entre el
primer solicitante y la marca comercial invocada.

DECIMO: Que, en otro orden de cosas, es deber de este Tribunal
mencionar que si bien la doctrina y la jurisprudencia han dado
cabida al criterio marcario para dirimir conflictos relativos a
los nombres de dominio, tanto a nivel nacional como internacional,
este criterio es tan sélo uno de los que se tienen a la vista para
dilucidar 1la controversia, y por ende asignar un determinado
nombre de dominio en disputa a alguna de las partes involucradas
en dicha controversia. En otras palabras, en ningun caso el
criterio marcario per se, es el Unico a considerar en este tipo de
disputas, por ende, mal se puede pretender gque tan sdélo el
criterio marcario sea utilizado por este tribunal arbitral para
conceder la inscripcién del dominio federalchile.cl .

UNDECIMO: Que, en este estado de cosas, no se ha logrado acreditar
por la segunda solicitante el poseer un mejor derecho para
asignarsele el nombre de dominio federalchile.cl en contra de la
inscripcidén realizada por la primera solicitante; y en cambio el
primer solicitante ha logrado demostrar que su inscripcién ha sido
realizada de buena fe, sin lesionar intereses legitimos de
terceros, tal como lo establece la Reglamentacién de Nic Chile. Es
asi como el demandado en autos, esto es, el primer solicitante,
efectivamente estd haciendo un wuso efectivo de la péagina web
asociada a este nombre de dominio en disputa, ofreciendo
precisamente los servicios que le corresponden segun el giro de su
empresa. Dicha actividad no se puede considerar como atentatoria
contra el principio de buena fe que trasciende nuestro derecho,
sino que al contrario, es una muestra de la libertad econdmica que
existe en nuestro pais, derecho ampliamente consagrado a nivel
constitucional y legal.

DUODECIMO: En conformidad con lo anterior, el articulo 22 inciso
tercero letra a) del Reglamento de Nic Chile, que sirve de Dbase
para esta controversia, sefala que “sin perjuicio de lo previsto
en los péarrafos anteriores, la concurrencia de alguna de las
siguientes circunstancias, sin que su enumeracidén sea taxativa,
servird para evidenciar y demostrar que el asignatario el dominio
objetado no ha actuado de mala fe:

a.— Que el asignatario del dominio demuestre que lo esté
utilizando, o haciendo ©preparaciones para utilizarlo, con la
intencién auténtica de ofrecer Dbienes y servicios bajo ese
nombre” .

DECIMO TERCERO: En autos, el demandado ha logrado establecer la
existencia de una marca comercial inscrita, que desarrolla
servicios de acorde con el giro de su empresa, y que en la pagina
web cuyo nombre de dominio estd en disputa, efectivamente ofrece
los servicios que le corresponden de acuerdo con su actividad
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comercial, por ende, mal se puede pretender que el demandado esté
utilizando el dominio en disputa de mala fe. En cambio, la actitud
del demandante, en el sentido de iniciar un procedimiento para
conseguir la inscripcién de un dominio ya solicitado, que tan sélo
viene a complementar una supuesta proteccidén “erga omnes” que
ofreceria su marca comercial inscrita, que por lo demds, coexiste
perfectamente no sdélo con la marca del primer solicitante, sino
con tantas otras dentro del wuniverso de marcas comerciales
inscritas en el sistema nacional, no hace méds que sefilalar que el
demandante pretende acaparar aquellos dominios que, a su juicio,
lesionen sus derechos marcarios, sin tomar en consideracidén que es
precisamente ese argumento el que le ofrece proteccidén a tantos
otros que poseen marcas en igualdad de condiciones.

DECIMO CUARTO: OQue, por otra parte, debemos mencionar que el
segundo solicitante no ha hecho uso del dominio principal gque en
sus escritos aduce, es decir, federal.cl, por lo que este tribunal
mal puede entender gue una empresa gque posee un nombre de dominio
inscrito, pero que no hace uso de éste, venga a solicitar 1la
asignacién de un nombre de dominio que si estd siendo utilizado
por otra empresa para ofrecer sus servicios, con el sdélo fin de
resguardar sus marcas comerciales, sin demostrar que el dominio
que aduce se confundiria con el nombre de dominio en disputa, esté
siendo efectivamente utilizado para ofrecer los bienes y servicios
que la segunda solicitante comercializa.

DECIMO QUINTO: Ademds, debemos atender al principio denominado en
derecho comparado *“first come, first served”, o principio del
primer solicitante, el cual nos seflala que, no pudiendo probarse
un mejor derecho por parte de la contraria, el nombre de dominio
debe asignarse a quien primero solicitdé su inscripcidén. Este
principio debe considerarse como principio de ultima ratio, debido
a que su utilizacidén es procedente sélo cuando no existan
antecedentes de hecho o de derecho que permitan justificar la
asignacién del nombre de dominio a otro solicitante. En autos,
como se ha explicado latamente, no se ha logrado configurar alguna
causal de peso para que este tribunal logre asignarle el nombre de
dominio al segundo solicitante, y sin embargo existen antecedentes
fundados para considerar que el primer solicitante pretende hacer
un uso licito y de buena fe del dominio en disputa, por lo que en
justicia y equidad corresponde mds bien asignar el nombre de
dominio a éste.

DECIMO SEXTO: Que atendida la sana razén y justa prudencia que
debe observar este Tribunal Arbitral en una contienda de las
especiales caracteristicas que tiene una relativa a la asignacién
de un nombre de dominio, no caber sino otorgar proteccidédn juridica
al primer solicitante, a través de la asignacidén del nombre de
domino federalchile.cl .

DECIMO SEPTIMO: Por estos fundamentos, y lo dispuesto en los
articulos 636 y siguientes del C.P.C. y en el art. 8, Anexo 1 del
procedimiento sobre Mediacidén y Arbitraje del Reglamento para el
funcionamiento del Registro de Nombres de

Dominio .CL
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SE RESUELVE

Asignase el nombre de dominio federalchile.cl, al primer
solicitante, esto es, AMERICAN PRODUCTS CHILE S.A.

Notifiquese la presente resolucidén a las partes por medio de carta
certificada, y a Nic Chile por correo electrdénico, con firma
digital.

Janett Fuentealba R.
Juez Arbitro
NIC Chile.

Autoriza el presente fallo el Notario don Max Orddhez, suplente
del titular don Pedro Sada Azar.
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