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MAT: Asignacion de nombre de dominio “gascoexpress.cl”

Santiago, cuatro de junio de dos mil doce.

VISTOS:

1.- Que por oficio N° OF15496 de fecha 2 de Diciembre de 2011, el
Departamento de Ciencias de la Computacion de la Universidad de
Chile (NIC Chile), nofificé al suscrito la designacién como Arbitro para
resolver el conflicto planteado por la inscripcion del nombre de
dominio “gascoexpress.cl”’; entre Paulo Cesar Garcia Gonzdlez, como
primer solicitante y Gasco S.A., como segundo solicitante;

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

3.- Que concordante con lo expuesto, por resolucion de fecha 9 de
Diciembre de 2011, el suscrito aceptd el cargo de Arbitro Arbitrador,
jurd desempenarlo fielmente y citd a las partes a una audiencia para
convenir las reglas de procedimiento del arbitraje para el dia 27 de
Diciembre de 2011 a las 16:00 horas en las oficinas del Arbitro. Esta
resolucion se notificd a las partes por carta certificada, y via correo
electronico a los domicilios y direcciones registrados en NIC Chile;

4.- Que habiendo sido vdlidamente citadas las partes, el respectivo
comparendo de fijacion de normas de procedimiento se llevd a cabo
el dia 27 de Diciembre con la asistencia del apoderado de la parte de
Gasco S.A., y en ausencia del primer solicitante don Paulo Cesar
Garcia Gonzdlez;

5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de
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Gasco S.A. hizo valer dentro de plazo ante este Tribunal Arbitral sus
pretensiones de mejor derecho sobre el nombre de dominio
“gascoexpress.cl”, para lo cual sostuvo y argumentd lo siguiente: a)
Que Gasco S.A. es una sociedad andénima abierta, que lidera un
holding de sociedades lideres en la fabricacién, tfransporte, distribucion
y comercializacion de gas y otros combustibles o sustitutos energéticos
y sus productos derivados; b) Que es una de las empresas mas
importantes del pais, pionera en su rubro, tanto de gas licuado como
natural; c) Que fue legalmente constituida el ano 1856, con el nombre
de "Compania de Consumidores de Gas de Santiago", pasando a su
denominacion actual, Gasco S.A. mediante Junta Extraordinaria de
Accionistas, reducida a escritura publica con fecha 23 de Agosto de
2000; d) Que ftiene actualmente dos grandes dreas de negocio, a
saber /i/ comercializacion de gas licuado, mediante las filiales
Gasco GLP S.A., Inversiones Invergas S.A. y Gasmar S.A., i/
comercializacion de gas natural mediante Ias filiales Metrogas S.A., Gas
Sur S.A., Autogasco S.A. y Transportes e Inversiones Magallanes S.A.
enfre ofras; e) Que ademads, bajo las mismas lineas de negocios, Gasco
mantiene participacion en el mercado argentino, mediante las filiales
Gasco Argentina S.A., Gascart S.A. y Gasmarket S.A. entre otras vy
participacion en el mercado colombiano, mediante las filiales
Inversiones Atldntico Colombia S.AS. y Inversiones GLP S.AS. ES.P.,
entre otras; e) Que estos campos posicionan a Gasco S.A. como el
principal actor en su rubro y hace de su marca un signo muy potente
en el mercado nacional e internacional; f) Que es titular de la marca
comercial “GASCO", en diferentes clases de productos y servicios,
para lo cual cita diferentes registros en el INAPI; g) Que adicionalmente
tiene inscritos en NIC Chile, enfre otros, los nombres de dominio
“gasco.cl”, *gascomagallanes.cl”, gascoglp.cl”, etc. h) Que visto lo

anterior, existen derechos de propiedad industrial preexistentes en su
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favor sobre el signo "Gasco", por lo que no resulta legitimo que el
nombre de dominio *gascoexpress.cl” sea concedido en definitiva al
primer solicitante, puesto que redundaria en la falsa impresion de estar
ingresando a la conocida empresa de su mandante; i) Que al ingresar
al sitio web alojado en el nombre de dominio solicitado, cualquier
usuario web podria, errbneamente, creer que ha ingresado a un sitio
de su mandante; j) Que ademds, se reproduce y se intenta copiar en el
sifio web, la grafica de Gasco, al presentarse cilindros con el logo v los
colores de Gasco, y se utiliza publicidad de esa compania, induciendo
al usuario a error, y haciéndole creer que ha ingresado a un sitio de esa
empresa; k) Que esta confusion, se tfraducird en el desvio de clientelq,
algo que mds alld de los perjuicios evidentes que ocasionaria a su
mandante, significaria un impresentable agravio a los usuarios de
Internet, situacion que es confraria a cualquier sistema de registro de
nombres de dominio; I) Que también el hecho que los servicios
ofrecidos en el sitio web alojado provisoriamente en el nombre de
dominio en disputa, dicen relacion con la venta de gas licuado de
petrdleo, se puede fundadamente presumir que los consumidores
creerdn que los cilindros de gas que aparecen en la pdgina web son
ofrecidos por Gasco, ignorando quien es el verdadero comercializador
de los mismos, dada la estrecha relacion enfre los servicios ofrecidos;
m) Que el primer solicitante no tiene derecho alguno sobre el nombre
“Gasco”, y que la solicitud del nombre de dominio en disputa es
posterior a multiples inscripciones de nombres de dominio, que incluyen
la palabra “gasco”, por lo que malamente puede ser considerado
como un privilegio preexistente que pueda fraducirse en un mejor
derecho en desmedro de los confundentes derechos sobre el nombre
“Gascoexpress” que ostenta su representada; n) Que tanto en el
Derecho Comparado, en la normativa interna vigente, como en la

jurisprudencia existente relativa a nombres de dominio; existe una
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relacion clara e intima enfre nombres de dominio y marcas
comerciales, por cuanto ambos comparten multiples caracteristicas
comunes, al poseer un rol identificador y distintivo de los diversos bienes
y servicios que se ofrecen a través de Internet; n) Que asi al resolverse
la titularidad de un nombre de dominio, se debe necesariomente
considerar la fitularidad de los registros marcarios que existen, respecto
a un signo distintivo que se encuentra infegramente contenido en el
dominio solicitado; o) Que segun la denominada Politica uniforme de
Resolucion de Conflictos de Nombres de Dominio (ICANN), se
reconoce como aspecto fundamental para la resolucion de dichos
conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestion,
para lo cual cita a su favor el titulo preliminar d dicha normativa, vy
senala que esos criterios, han sido recogidos por los arficulo 20, 21, y 22
del Reglamento NIC Chile; p) Como complemento de lo anterior, hace
referencia al articulo 22 del Reglamento, que senala los supuestos
copulativos para que una inscripcion de dominio pueda considerarse
abusiva, y cita a su favor el Art. 14 de la Reglamentacion para el
funcionamiento del registro de Nombres de Dominio .cl; g) Sostiene
que el primer solicitante no cumplié con la obligacidon que le impone la
norma en comento, a la hora de solicitar la inscripcidon del nombre de
dominio, por lo que asignar el nombre dominio al primer solicitante,
seria totalmente contrario a los principios que inspiraron precisamente
la existencia de un reglamento como el de NIC Chile;

6.- En respaldo de sus pretensiones, acompand abundante
publicidad y documentacion que acredita el registro de la marca
comercial y nombre de dominio “Gasco”, asi como también impresion
del sitio web identificado con el nombre de dominio “gascoexpress.cl”;
7.- Por resolucion de fecha 19 de Marzo de 2012, se tuvo por
presentada la demanda de mejor derecho por parte de Gasco S.A. y

por acompanados los documentos con citacion. Habiendo
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transcurrido el plazo para la presentacion del primer solicitante Paulo
Cesar Garcia Gonzdlez, sin que ello haya ocurrido, se tuvo por no
presentada. De la presentacion de Gasco S.A., se dio fraslado por el
plazo de cinco dias para contestar las pretensiones o aseveraciones
efectuadas por el segundo solicitante;

8.- Tampoco el primer presentd dentro del plazo mencionado en el
numero anterior, ningun escrito para hacer valer sus pretensiones,
como tampoco acompand pruebas en ese sentfido, por lo que se le
tuvo en rebeldia durante todo el franscurso del proceso;

9.- Que atendido el tiempo transcurrido desde la ultima gestion, sin
qgue ninguna de las partes haya hecho ofra presentacion, y en
consideracion a las normas del procedimiento acordado, en cuya
vitud las partes deben acompanar y/o hacer valer ftodos los
antecedentes o medios probatorios que respaldan sus pretensiones,
conjuntamente con sus reclamaciones, se omitid recibir la causa a
prueba, y resolvid derechamente dictar sentencia.

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

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

a) Que, habiendo sido legalmente emplazado el primer solicitante,
éste ha demostrado un total desinterés en la presente causa para
hacer valer sus derechos, desde el momento que no ha acompanado
en estos autos prueba de ninguna especie tendiente a acreditar su
mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, o desvirtuar la
prueba acompanada por la parte de Gasco S.A.;

b) Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se
aplica por regla general el principio de “first come, first served”, el
mismo no resulta ser una regla absoluta, menos tratdndose de causas
tramitadas en rebeldia del primer solicitante como es este caso.

Precisamente, la excepcidon al principio se ampara entre otros, en la
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validacion o acreditacion de un mejor derecho por alguna de las
partes, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo
cuando ninguna de las partes en conflicto respalda sus pretensiones, o
ambas lo hacen enconfrdndose en semejantes condiciones. No
obstante, en este caso ello no ocurrid, desde el momento que sélo la
parte de Gasco S.A. ha demostrado tener una legitima y vdlida
pretension; y

c) Que el segundo solicitante ha logrado acreditar que la expresion
“"Gasco”, es un signo notorio y conocido no sdélo en sus propias
palabras, sino también en el publico en general;

11.- Que acreditado un legitimo interés o derecho del segundo
solicitante sobre la denominacion “Gasco”, cabe entonces
preguntarse si la adicion de la expresion “express”, hacen al nombre
de dominio en disputa una expresion substancialmente diferente en
términos de desvirtuar la validez de la pretension del segundo
solicitante, de modo de impedir su confusion;

12.- Que a juicio de este Arbitro la pregunta planteada en el
considerando anterior, debe ser contestada negativamente, ya que
precisamente la adicidon de la expresion “express”, y el uso que de esta
se hace asociandolo directamente al nombre y marca comercial
“Gasco” del segundo solicitante, de reconocida fama y notoriedad,
permiten crearse la conviccidon de que existe un dnimo o intencidn de
apropiacion y beneficios de la fama y notoriedad de un signo ajeno,
atentando contra normas y principios de buena fe y competencia leal;
13.- Que asi las cosas, hace fuerza para este Arbitro el argumento de
coincidencia, similitud y asociacion entre las expresiones “gasco” y
“gascoexpress”, lo que permite también crearse un juicio de la
consistencia de los argumentos de vinculacion desleal y relacion
impropia que alega el segundo solicitante;

14.- Que sin perjuicio de lo anterior, el mero hecho de que el primer

6
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solicitante haya inicialmente solicitado el nombre de dominio, sin
respaldar sus pretensiones por medios de pruebas suficientes, que a su
vez también garantizaran la buena fe de su solicitud, confirman
también un absoluto desinterés de su parte;

15.- Que a mayor abundamiento, en caso de tener que preferir un
signo distintivo por sobre ofro, este Arbitro se inclina a preferir a quién
efectivamente ha acreditado la fama y notoriedad de su signo, asi
como el legitimo uso de un signo substancialmente similar, por un
asunto de certeza juridica, lo cual es también coincidente con lo
expuesto en nuestra legislacion vy los fratados internacionales sobre |a
materiq;

16.- Que ademds, este Arbitro conforme las facultades que le han
sido otorgadas por el Reglamento, debe ajustarse en su actuar a la
calidad de “Arbitrador”, en cuanto debe resolver en el sentido que la
prudencia, racionalidad y equidad le indiguen, y las normas por las
que se rige este juicio. Que precisamente es sobre la base de estos
principios que este Arbitro ha valorado la prueba acompanada por el
segundo solicitante para respaldar su pretension, credndose la
conviccion absoluta de que a este Ultimo corresponde el mejor
derecho sobre el nombre de dominio “gascoexpress.cl”;

17.- Que no obstante lo anterior, ademds el Reglamento contempla en
su Art. 7° que "Por el hecho de solicitar la inscripcidon de un nombre de
dominio bajo el dominio CL, se entiende que el solicitante acepta
expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas
las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de
ninguna especie.”. Que asimismo, el Art. 15 del Reglamento dispone
expresamente que “Serd de responsabilidad exclusiva del solicitante
gue su inscripcidon no confrarie las normas vigentes sobre abusos de
publicidad, los principios de la competencia leal y de la éfica

mercantil, como asimismo, derechos vdlidamente adquiridos por
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terceros.”.

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

RESUELVO:

1.- Asignar el nombre de dominio “gascoexpress.cl” a la parte de
Gasco S.A. Rechazase la solicitud presentada por el primer solicitante,
Paulo César Garcia Gonzdlez.

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

3.- Nofifiquese la sentencia a las partes por carta cerfificada, sin
perjuicio de su noftificacion a las mismas y a NIC Chile por correo
electronico. Dese copia autorizada a las partes que lo soliciten, a su
costa y devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su archivo.

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

testigos que mds abajo se indican.

Sentencia pronunciada por el Arbitro don Cristidn Mir Balmaceda.

Sebastidn Risso Dawidowicz Yohanna Bustillos Espinoza
C.I.N°16.211.735-1 C.I.N° 12.286.487-1




