Sentencia definitiva en juicio por nombre de dominio friolux.cl
Santiago, a 2 de mayo de 2006.
Vistos:

Primero: Que por oficio OF05425 de 17 de noviembre de 2005, el cual rola a fojas 1 de
autos, el suscrito fue notificado de su designacién como Arbitro en el conflicto trabado por

la inscripcion del nombre de dominio friolux.cl.

Segundo: Que consta del mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto,
representando a B Houzvic Refrigeracion S.A., don Cristian Cisternas, domiciliado en
Arzobispo Larrain Gandarillas 125, Providencia, Santiago, quien tiene la calidad de primer
solicitante del nombre de dominio friolux.cl, el cual pidi6 a su favor el dia 24 de agosto de
2005 a las 21:07:58 GMT y Comercial Ingersoll Rand (Chile) Limitada, representada por
don Gustavo Herrera, todos domiciliados en Avenida Américo Vespucio 2568, Conchali,
Santiago, quien tiene la calidad de segunda solicitante del mismo nombre de dominio

friolux.cl, el cual pidio6 a su favor el dia 05 de septiembre de 2005 a las 14:58:29 GMT.

Tercero: Que por resolucion de fecha 18 de noviembre de 2005, la cual rola a fojas 5 de
autos, el suscrito aceptd el cargo y jurdé desempenarlo fielmente y en el menor tiempo
posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para

el dia 28 de noviembre de 2005 a las 9:30 horas.

Cuarto: Que la resolucion y la citacion referidas precedentemente fueron notificadas por
carta certificada a las partes y a NIC Chile con fecha 23 de noviembre de 2005, segliin

consta de los comprobantes de envio por correo certificado que rolan a fojas 7 de autos.

Quinto: Que el dia 28 de noviembre de 2005, a las 9:30 horas, tuvo lugar el comparendo
decretado, con la asistencia de don Cristian Leonardo Cisternas Vasquez, quien comparecio
en representacion B Houzvic Refrigeracion S.A. y de dofia Andrea Dawson Ahumada,
quien comparecio en representacion de Comercial Ingersoll Rand (Chile) Ltda.. En dicha
audiencia, las partes fijaron las reglas de procedimiento a las que se cefiiria la controversia,

quedando notificadas de lo obrado y de las resoluciones alli dictadas con la misma fecha.



Sexto: Que por escrito de fecha 12 de diciembre 2005, el cual rola a fojas 11 de autos, la
parte de B. Houzvic Refrigeracion S.A.., demandé el mejor derecho al nombre de dominio
friolux.cl, invocando: Que en los registros de marcas la marca registrada es FRIO-LUX, por
lo cual el dominio original debi6 ser registrado como tal, no obstante por un error sobre el
como se escribia Frio-Lux se procedio al registro del dominio sin el guion. Que la Empresa
B.Houzvic Refrigeracion esta conformada integramente por Ex-Empleados de
“Refrigeracion Frio Lux S.A.lL, refiriéndose a ésta desde sus inicios y antes de la
adquisicion de Frio-Lux por parte de la transnacional Hussmann, empresa que
posteriormente le cambia su nombre a Hussmann/Frio Lux, y finalmente a Hussmann
Region Andina SA. Que Frio-Lux, como empresa era una filosofia de vida la cual basaba
sus principios en la calidad de sus empleados, y en un tiempo se decia que para estudiar
refrigeracion solo existian Inacap y Frio-Lux. Que hoy por hoy, luego de la cadtica
administracion de Hussmann, la cual termino con la desaparicion de Frio-Lux del mercado,
gran parte de sus ex-empleados se han agrupado en pequefias empresas de giros de
refrigeracion a nivel de fabricacion, servicios e ingenieria en frio, siendo para ellas de vital
importancia contar con este dominio para poder incorporar en el los curriculum de las
personas que actualmente pertenecen a esta cadena de empresas, como Extra-Frio
Refrigeracion Ltda., Jos¢ Maria Alcalde, B.Houzvic Refrigeracion S.A. Cada uno de los
empleados de estas empresas necesariamente es ex-empleado de Refrigeracion Frio Lux
S.A.L, la cual se ubicaba en la calle Gral. Mackenna 1920 comuna de Santiago. Que Nic
Chile notifica via e-mail y ademds por carta los vencimientos de los dominios, y que al
quedar éste libre se esper6 casi 6 meses antes de inscribirlo para su uso. Que la gente de
Hussmann desde que este fue registrado en Nic Chile jamas le dio un uso, ni siquiera a
nivel de e-mail, y menos a nivel de pagina web, es decir, se mantuvo su registro para que
nadie lo use. Que se trata de un proyecto innovador, que en la actualidad la parte trabaja en
un proyecto integramente desarrollado en Chile para monitoreo de temperaturas tanto en
supermercados y frigorificos, y para el cual se desea utilizar el dominio friolux de puente de
acceso a los registros historicos de las temperaturas de sus clientes. Que, a nivel de recursos
humanos, serd muy motivador contar con un e-mail y/o con esta pagina web para todos los
ex-empleados Frio-lux que actualmente trabajan juntos tanto a nivel de Empresas como

Contratistas, y se trata de su principal mision recuperar el espiritu de trabajo y calidad que



imperaba afios atrds. Que, en consecuencia, solicita se le asigne el dominio friolux.cl,
puesto que la parte mantiene vivo el habitat que imperaba en Frio-lux desde hace muchos
afios y que lamentablemente se perdia poco a poco con el paso del tiempo, desde que la
fabrica fue definitivamente cerrada, y cree posible hacer que esta filosofia de empresa
nuevamente una empresa ejemplo donde el recurso humano es lo mas valioso. Que si
Comercial Ingersoll Rand quiere alegar sobre su derecho por registro de marca, que registre

www.frio-lux.cl.

Séptimo: Que por escrito de fecha 12 de diciembre de 2005, el cual rola a fojas 12 de autos,
la parte de Comercial Ingersoll Rand (Chile) Limitada, presentd demanda arbitral para la
asignacion del nombre de dominio friolux.cl, argumentando al efecto lo siguiente: Que el
dia 24 de agosto de 2005, B Houzvic Refrigeraciones S.A. pidi6 el nombre de dominio
friolux.cl, luego de lo cual presentd su solicitud competitiva Comercial Ingersoll Rand
(Chile) Limitada, atendida la existencia previa del registro de su marca “FRIO LUX” bajo
los registros N° 527.597: establecimiento comercial para la venta de artefactos de
refrigeracion y de la linea blanca de las clases 7, 9, 11, 20 y 21, N° 513.318 en clase 37:
servicios de taller de reparaciones de artefactos de refrigeracion y de linea blanca, y en
clase 39: servicios de distribucion de artefactos de refrigeracion y de linea blanca, y N°
628.605 en clase 11: refrigeracion, filtros y aparatos para fabricar hielo, helados y
productos similares (excepto maquinas). Que las marcas antes mencionadas tienen una
antigliedad de mas de 20 afios a nombre de Refrigeracion Frio Lux S.A.L, conocida
también como Hussman Region Andina S.A., que hoy por hoy es Comercial Ingersoll
Rand. Que aclara la relacion que existe entre estas empresas, mediante la siguiente resefa
histérica: Hussman Internacional Inc. es una empresa americana, lider mundial en disefio y
manufactura de muebles refrigerados para exposicion y venta de alimentos, cdmaras de frio,
sistemas de refrigeracion y estudios de proyectos e ingenieria, tanto para supermercados
como tiendas de conveniencia, centrales de alimentacion, casinos de empresas y otros. Que
en Chile, Hussmann Internacional Inc. adquiere Refrigeracion Frio Lux S.A.L. en 1995.
Debido a esta adquisicion, en Chile se crea HUSSMANN CHILE S.A. o HUSSMANN
REGION ANDINA orientada a atender los negocios tanto de Chile como de Colombia,
Pert, Ecuador y Bolivia. Que en mayo del 2000, el grupo Hussmann se integra a la

multinacional INGERSOLL-RAND, empresa con presencia mundial. Que lo antes



mencionado se encuentra respaldado por las escrituras publicas debidamente inscritas y
protocolizadas en los registros correspondientes que demuestran que la marca FRIO LUX
es una marca que forma parte de los activos de la sociedad Ingersoll Rand. Que por otra
parte, entre Refrigeracion Frio Lux S.A.I y Don Boris Houzvic existi6 una relacion laboral,
puesto que el sefior Houzvic fue empleado de Refrigeracion Frio Lux entre los afios 1980 y
1999, circunstancia que, a su entender, no otorga al sefior Houzvic derecho a usar una
marca registrada por su antiguo empleador, a lo que agrega no constar la existencia de
licencia de uso de la marca entre las partes ni autorizacion alguna. Que, por ello, llama la
atencion la coincidencia de este término, puesto que no se trata de un término comun, sino
de un término bastante distintivo, que corresponde a su vez a la razdn social por la que en
su momento era conocida la parte. Lo anterior denota mala fe del sefior Houzvic, quien,
abusando de su calidad de antiguo empleado, solicito el registro de un nombre de dominio
idéntico a aquel registrado ante el Departamento de Propiedad Industrial por su antiguo
empleador y en pleno conocimiento de este hecho, es decir, sabiendo que Frio Lux es una
marca registrada de propiedad de su antiguo empleador, marca registrada a la que no tiene
derecho alguno. Que en consecuencia, estima que el solicitante no puede pretender usar
como nombre de dominio una marca ya registrada y conocida hace muchos afos por los
consumidores del rubro en relacion a la parte, especialmente si se toma en consideracion
que ahora el sefior Houzvic es duefo de una empresa denominada B Houzvic
Refrigeracion, obviamente dedicandose al mismo rubro de la parte. Que es por ello que
estima que la marca de la parte tiene un mejor derecho al nombre de dominio, friolux.cl, no
teniendo el B Houzvic Refrigeracion fundamento alguno para el mismo. Agrega que el
nombre de dominio permite la adecuada identificacion en la red y constituye una verdadera
“direccion electronica”, mediante la cual los usuarios conocen e identifican a una
determinada empresa o persona y, por consiguiente, un usuario de internet pretende
reconocer ésta al ingresar a la correspondiente pagina. Es asi como un consumidor de
productos “frio lux” pretende encontrar en esta pagina un producto con ese nombre y no un
producto o servicio distinto u otra empresa absolutamente diferente, lo que ocurre en el
presente caso. Que, ademds, de acuerdo al derecho comparado, asi como también a la
jurisprudencia relativa a nombres de dominio, se ha tomado en cuenta claramente la

relacion entre nombres de dominio y marcas comerciales, puesto que ambos comparten



muchas caracteristicas, ya que pretenden precisamente tener un rol de identificadores de los
diversos bienes y/o servicios que se ofrecen a través de Internet. Por ende, al resolverse la
titularidad de un nombre de dominio, se debe tener en cuenta precisamente la titularidad de
los registros marcarios para el signo pedido como dominio. Que asi también, de acuerdo a
la politica uniforme de resolucion de conflictos de nombres de dominio (Uniform Domain
Name Dispute Resolution Policy “UDRP”) desarrollada por la corporacion de nombres y
numeros asignados a internet (Internet Corporation for Names and Numbers “ICANN”), se
reconoce como aspecto fundamental para la resolucion de los conflictos la titularidad de los
registros marcarios para el signo en cuestion y en su titulo preliminar se considera como
fundamento para iniciar un procedimiento de disputa de dominio si el nombre de dominio
otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto
de la cual la parte demandante tiene derechos. Que tales criterios han sido recogidos por los
articulos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile y, por consiguiente, si se asignara el
nombre de dominio a B Houzvic Refrigeraciones S.A., ello podria causar grave confusiones
entre los consumidores. Que, en efecto, la asignacion del dominio friolux.cl al primer
solicitante constituiria una causal de error y confusion entre el publico consumidor que
contradice el espiritu de la Normativa Marcaria Vigente, asi como los criterios
determinados por ICANN reconocidos por la reglamentaciéon de NIC Chile aplicables de
trabajo. Que, de esta manera, es fundamental que la asignacion del dominio de autos proteja
los intereses de la parte, adquiridos luego de arduos esfuerzos a lo largo de afios de trabajo.
Que, en definitiva, de acuerdo a los antecedentes expuestos, la marca frio Lux se asocia
claramente con la parte, y se puede apreciar que la misma es la titular del mejor derecho
para la obtencion del nombre de dominio en disputa en autos. Que es asi como, existiendo
dos solicitudes validamente presentadas que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el
Reglamento de NIC Chile, so6lo procede resolver la presente disputa de acuerdo a los
criterios y politicas de solucion de conflictos y asignacién de nombres de dominio, que en
este caso indican que se debe asignar el nombre de dominio friolux.cl a la oponente y
segunda solicitante del mismo.

Octavo: que por resolucion de fecha 16 de diciembre de 2005, la cual rola a fojas 46 de
autos, notificada a las partes con esa misma fecha, se comunicé traslado a ambas partes de

sus solicitudes de mejor derecho.



Noveno: Que por escrito de fecha 22 de diciembre de 2005, el cual rola a fojas 47 de autos,
la parte de Comercial Ingersoll Rand (Chile) Limitada, present6 observaciones al libelo de
la contraparte, al cual el tribunal, por resolucion de fecha 26 de diciembre de 2006, rolante
a fojas 49, confirid el valor de téngase presente.

Décimo: Que por resolucion de fecha 16 de marzo de 2006, notificada a las partes con esa
misma fecha, la cual rola a fojas 51 de autos, se recibi6 la causa a prueba, fijdandose como
hechos substanciales y pertinentes controvertidos los siguientes: 1.- derechos e intereses de
las partes en la denominacion “friolux”, y 2.- “utilizacion efectiva que las partes realizan o
han realizado de la denominacion “friolux”.

Undécimo: Que durante el curso del juicio se riendieron las siguientes pruebas:

Por la parte de Comercial Ingersoll Rand (Chile) Limitada los siguientes documentos: 1.-
Copia del contrato de trabajo celebrado entre Refrigeraciones Frio Lux S.A.l. y don Boris
Houzvic, con fecha 1° de abril de 1985; 2.- Finiquito de contrato de trabajo celebrado entre
Refrigeraciones Frio Lux S.A.l. y don Boris Houzvic, con fecha 3 de mayo de 1999; 3.-
Copia de la inscripcion del acta de la Junta Extraordinaria de accionistas de Refrigeracion
Frio Lux S.A.L, de fecha 4 de febrero de 1999, a fojas 3322, niimero 2663 del registro de
Comercio de Santiago de 1999; 4.- copia de la protocolizacion del extracto de Hussmann
Chile S.A.; 5.- Copia de la escritura de constitucion de sociedad Hussmann Regién Andina
Limitada, de fecha 14 de junio de 1999, otorgada en la Notaria de Santiago de don
Humberto Quezada Moreno; 6.- protocolizacion copia autorizada inscripcion extracto
reforma de estatutos “Hussmann Region Andina S.A.”; de fecha 9 de julio de 1999,
otorgado en la Notaria de Santiago de don Humberto Quezada Moreno; 7.- solicitud de
protocolizacidon extracto saneamiento y modificacion “Comercial Ingersoll Rand”, de fecha
11 de febrero de 2003, en la Notaria de Santiago de don Enrique Morgan Torres; 8.- copia
de la base de datos disponibles en la pagina web del Departamento de Propiedad Industrial,
de la marca FRIO LUX registros N° 527.597, 513.318 y 628.605; 9.- folletos publicitarios
de Hussmann Regiéon Andina — Frio Lux. 10.- Estado de cuenta empresa “Refrigeracion
Frio Lux S.A.I” en el Banco de Chile; 11.- facturas y hojas de servicio técnico; 12.-
Reglamento Interno de Orden “Hussmann Frio Lux™; 13.- Copia de la inscripcion de fojas
4434 N° 12.270 en el Registro de Comercio de Santiago del afio 1999; 14.- Copia de la
publicacion en el Diario Oficial de 30 de junio y 7 de julio de 1999.



Por la parte demandada B Houzvic Refrigeracion S.A. no se rindieron pruebas.

Duodécimo: Que por resolucion de fecha 10 de abril de 2006, la cual rola a fojas 82 de

autos, notificada con la misma fecha, el Tribunal cit6 a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

Primero: Que, acompafiados en tiempo y forma los documentos referidos en el acapite
undécimo de la parte expositiva, éstos no fueron impugnados ni tampoco fueron objeto de
observacién o reservas, razon por la cual se los tiene por reconocidos.

Segundo: El objeto de este proceso consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor
derecho al nombre de dominio en disputa, y sobre el punto, debe establecerse cual es la
posicion de las partes a su respecto, a la luz de los argumentos y pruebas rendidas.

Tercero: La parte de B Houzvic Refrigeracion S.A. tiene la calidad de primera solicitante
del nombre de dominio en disputa, circunstancia que la ampara con la presuncion de mejor
derecho a su favor conocida como principio “first come, first served”, la cual, sin embargo,
no es una presuncion de derecho y puede ceder ante prueba contraria.

Cuarto: La parte de Comercial Ingersoll Rand (Chile) Limitada, en tanto, ha demostrado los
siguientes puntos de interés respecto del nombre de dominio en disputa, los cuales son
consistentes con el auto de prueba de fojas 51: 1.- Ser titular de las marcas “Frio Lux” y
“Frio-Lux” la primera de ellas desde el dia 26 de mayo de 1998, marca que protege
servicios de refrigeracion y linea blanca (documentos de fojas 41 a 43); 2.- ser conocida y
efectuar publicidad con la marca “Frio Lux”, ya en forma independiente o en asociacion
con otras denominaciones (documentos de fojas 44 A vta., 52 a 53 y reglamento interno de
orden); 3.- haber comercializado productos y servicios con el nombre “Refrigeracion Frio
Lux S.A.I”, lo que se prueba con las facturas de fojas 54 a 56 y con la hoja de servicio
técnico de refrigeracion de fojas 57; asi como haber recibido facturas con tal nombre (fojas
58 a 60). 4.- El documento de fojas 23 prueba que, con fecha 27 de enero de 1999 se
modificaron los estatutos de la sociedad “Refrigeracion Frio Lux S.A.I”, sustituyendo la
razon social por la de Hussmann Chile S.A., pudiendo usar como nombre de fantasia, entre

otros, los de “Hussmann Frio Lux” y de “Refrigeracion Frio Lux”.
s y



Quinto: A lo considerado en los otrosies precedentes, se agrega que el demandado, en su
libelo de fojas 11, reconoce expresamente la titularidad de la marca Frio Lux por parte de
su contraparte, e invoca como principal interés en la denominacion en conflicto el tratarse
del nombre de una empresa de la que ¢l formd parte como empleado, la que en su
momento significd una filosofia de vida, basada en la calidad de sus trabajadores y en la
alta capacitacion que ellos alli recibian, agregando que el nombre Frio Lux cay6 luego en el
desprestigio y en el olvido. Este Tribunal de equidad considera que tales argumentos no son
habiles para constituir un derecho juridicamente protegido, en tanto que, al reconocer
dominio ajeno, no se genera el animus indispensable para poseer —y en esta tesitura, para
prescribir (arts. 716 y 2510 regla 3* Codigo Civil)- y habida consideracién a que nuestra
Legislacion no exige el uso de la marca comercial para mantener la propiedad de la misma.

Sexto: En consideracion a todo lo antes expuesto, el Tribunal estima que la parte
demandante de Comercial Ingersoll Rand (Chile) Limitada acredité tener mejor derecho al
nombre de dominio en disputa, y una utilizacion efectiva del mismo -extremos de prueba
que fueron puestos a disposicion de las partes en el auto de fojas 51- sin que la demandada
B Houzvic Refrigeracion S.A. rindiera prueba alguna sobre tales puntos, y estima que de
los mismos dichos de la demandada surgen argumentos que niegan un legitimo interés y la
aptitud para adquirirlo. S6lo subsiste a su favor la presuncion de mejor derecho atendida su
calidad de primera solicitante del nombre de dominio, la que en este caso el Tribunal estima

desvirtuada por prueba contraria, como queda dicho.

Séptimo: Desde el punto de vista del Derecho a aplicar, el Tribunal arbitral goza de
competencia para fallar de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dicten. Sin embargo,
invoca ademas los articulos 10, 12 y 14 del Reglamento para el funcionamiento del
Registro de Nombres de Dominio.CL de NIC Chile y la restante Legislacion vigente sobre
la materia, la cual se constituye primeramente por la norma del articulo 19 niimero 25
inciso tercero de la Constitucion Politica del Estado, que garantiza a todas las personas la
propiedad industrial sobre las patentes de invencidon, marcas comerciales, modelos,
procesos tecnoldgicos u otras creaciones analogas, por el tiempo que establezca la Ley.
Adicionalmente, se aplican a este caso las normas del articulo 14 del Reglamento para el
funcionamiento del Registro de Nombres de dominio CL, en el sentido de que todo

solicitante de nombres de dominio debe respetar los derechos validamente adquiridos por



terceros con anterioridad. Esta disposicion es consistente con la norma del articulo 10 del
mismo Reglamento, que otorga a los terceros afectados con una solicitud de nombre de
dominio el derecho a presentar sus propias solicitudes para ese mismo nombre dentro del

término de 30 dias contados desde la primera solicitud.

Octavo: Por consiguiente, este Tribunal estima que la demandante ha justificado poseer un
mejor derecho al nombre de dominio en disputa friolux.cl, razén por la cual acogera su

demanda, como se expresard en la parte resolutiva de la sentencia.

Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos 3 y siguientes del anexo 1, sobre

Procedimiento de Mediacion y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

Primero: Que se acoge la demanda deducida y se asigna el nombre de dominio friolux.cl a
la segunda solicitante, Comercial Ingersoll Rand (Chile) Limitada.

Segundo: Que cada parte soportara sus costas.

Notifiquese por carta certificada a las partes y por correo electronico con firma digital a la
Secretaria de NIC Chile; firmese la presente resolucion por el Arbitro y por un Notario
Publico, en su calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por dos testigos de
actuacion; comuniquese a las partes y a Nic Chile por correo electronico para fines

informativos y remitase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustin Castellon Munita

Juez Arbitro



