En Santiago de Chile, a once de abril de dos mil once en Mac Iver 125 piso 8,
Santiago, en los autos por conflicto en inscripcién de nombre de dominio gassmar.cl,
suscitado entre Departamento de Informatica (INGENIERIA INSPECCIONES
ASESORIAS LIMITADA), RUT 77.468.530-8, domiciliado en Pje. Juan Carlos Julia 209,
Pefiuelas, Coquimbo y GASMAR S.A. Representado por Alessandri & Compaiiia Ltda,
(GASMAR S A), RUT 96.636.520-K, domiciliado en Av. Apoquindo N. 3200, Piso 8, Las
Condes, Santiago, se resuelve:

VISTOS:

1. Que con fecha 29 de septiembre de 2010, mediarte oficio N° 12.934, dofia Margarita
Valdés Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunicé a la suscrita su
designacion como arbitro del conflicto por la inscripcion del nombre de dominio
gassmar.cl, como consta a fojas 1.

2. Que por resolucion de fecha 06 de octubre de ese mismo afio se aceptd la
designacion como arbitro arbitrador en la controversia sefialada, jurando desempefiar
fielmente el cargo y en el menor tiempo posible, citdndose a las partes a una primera
audiencia de conciliacién y/o fijacion del procedimiento, a realizarse el dia lunes 18 de
octubre de 2010 a las 10:00 horas, notificindose a las partes por carta certificada,
como consta a fojas 05.

3. Que a fojas 11 consta que en la fecha sefialada se realizé la audiencia fijada, con la
comparecencia de ambos solicitantes. No habiendose logrado acuerdo entre las
partes, se fij6 el procedimiento arbitral.

4. Que a fojas 12 y siguientes el primer solicitante presenta sus argumentos de mejor
derecho, pidiendo el rechazo de la solicitud competitiva de la segunda solicitante y que
se consolide el dominio en disputa en su parte.

Explica que su representada solicité el dominio en disputa con el propésito de que a
través de este se dieran a conocer sus servicios de certificaciéon de instalaciones
interiores de gas, ademas de utilizar la expresién gassmar como parte de los correos
corporativos para asl ser identificados mas facilmente por los consumidores.

Sefiala que el nombre de fantasia de su representada es GASSMAR INGENIERIA
LIMITADA, lo que a su entender implicaria la preparacién para usar el dominio en
disputa. Manifiesta que el giro de ésta es la inspeccién, reparacién y ejecucion de
instalaciones de gas, giro que indica se ha desempefado rigurosamente. Agrega que
su representada goza de prestigio en su rubro.

Indica que en el marco del proceso de crecimiento de la empresa se solicité el dominio
en disputa. Estima que el servicio ofrecido por su representada no tiene relacién, yen
consecuencia no es posible de confundir con la actividad de la segunda solicitante,
esto es la comercializacion de gas licuado.

Hace presente que en su calidad de primer solicitante ha hecho uso de la facultad que
le permite dar uso al dominio en disputa. Indica que del examen del contenido del sitio
web es posible inferir que no es posible la confusion respecto a la segunda solicitante.



Continta sefialando que al introducir el signo GASSMAR su representada figura en los
3 primeros lugares del buscador Google en Chile, lo que a su entender daria cuenta
de su posicionamiento. Alega que el actuar de su representada evidencia su buena fe
respecto de la solicitud sobre la que versa este juicio.

Se refiere al derecho marcario de la contraria para el signo GASMAR en la clase 39,
esto es servicios de transporte y almacenaje de toda clase de productos. Al respecto
sefiala que los servicios que presta su representada no quedan comprendidos en tal
proteccion e indica que de acuerdo al principio de especialidad de las marcas
comerciales la segunda solicitante no podria apoyar su pretension en el registro
marcario aludido. Cita ademas el articulo 22 de la Reglamentacién para el
funcionamiento del Registro de los nombres de dominio.CL en tanto esa norma sefiala
que se evidencia la ausencia de mala fe en tanto el asignatario del nombre de dominio
sea comunmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de marca registrada.

Manifiesta que la naturaleza del presente conflicto no es un asunto del derecho
marcario, por lo que no debe regirse por sus normas. Sefiala que no existen causales
de imregistrabilidad en relacion con los nombres de dominio y alude a la libertad
absoluta al respecto, con la excepcion de la vulneracién de los principios sefialados en
el articulo 14 del reglamento aludido. Indica que su representada tiene una
antiglledad superior a los 10 afios y que existe una relacién entre el signo en disputa y
su giro.

Estima que el dominio en disputa es esencial para su representada y que de no
adjudicarsele su actividad comercial se veria menoscabada. Considera que el hecho
de que el dominio en disputa sea de utilidad para la contraparte no es razon suficiente
para perjudicar a su representado.

Se refiere al principio “first come, first served”, sefialando que tal principio se aplica
cuando las partes tienen intereses equivalentes sobre el dominio en disputa, el cual
enfatiza que solo cede en casos excepcionales en que el primer solicitante haya
realizado una inscripcién de mala fe o abusiva, lo que estima no corresponde al caso
de autos.

Por ultimo cita fallo en arbitraje por nombre de dominio bibendum.cl

. Que a fojas 55 y siguientes la segunda solicitante presenta sus argumentos de mejor
derecho, pide el rechazo de la solicitud competitiva de la primera solicitante y que se
consolide el dominio en disputa en su parte.

Sefiala que el dominio en disputa es practicamente idéntico a la expresién por la cual
los servicios de la segunda solicitante son distinguidos en el comercio. Indica que su
representada es una empresa lider a nivel nacional en la importacién, almacenamiento
y distribucién de gas licuado de petréleo, siendo una de las filiales de GASCO SA.
empresa pionera en el mismo rubro. :

Manifiesta que GASMAR S.A. fue constituida en 1992, teniendo desde entonces un
constante crecimiento. Agrega que actualmente la compafia tiene 3 areas de
negocios, comercializacion de gas licuado a empresas distribuidoras mayoristas,
servicios de terminal y respaldo al sistema de gas natural.



Sostiene que su representada es titular de la marca comercial GASMAR para la clase
39 y del dominio gasmar.cl y se encuentra tramitando la inscripcién de dominio
gasmarsa.cl. Al respecto, indica que su representada posee derechos de propiedad
industrial preexistentes para el signo GASMAR, por lo que no seria legitimo que el
dominio en disputa fuera concedido a la contraria, puesto que ello redundaria en la
falsa impresion de estar ingresando a la empresa de su representada. Indica que por
el solo hecho de imprimir erradamente dos veces el caracter “s" el usuario se dirigiria a
al sitio web alojado en el dominio solicitado sin siquiera reparar en ello.

Agrega que esta confusion se traducird en el desvio de clientela lo que resultaria en
un perjuicio para la segunda solicitante y para los usuarios de internet. Considera que,
en funcién de los servicios ofrecidos por la contraria, se puede fundadamente
presumir que los consumidores creeran que se trata de un nuevo servicio ofrecido por
su representada, ignorando el verdadero origen de estos, dada la estrecha relacién
entre los servicios ofrecidos.

A continuacién indica que el primer solicitante no tiene derecho alguno sobre el signo
GASSMAR. Hace presente que la contraria se encuentra tramitando una solicitud de
marca comercial para el signo GASSMAR INGENIERIA LIMITADA desde septiembre
de 2010, es decir con posterioridad a la solicitud del dominio de autos.

Destaca que existe una relacion clara e intima entre los nombres de dominio y las
marcas comerciales por cuanto ambos comparten caracteristicas comunes, por tanto
al resolverse sobre la titularidad de un nombre de dominio se debe considerar
necesariamente la titularidad de los registros marcarios. Al respecto cita la Politica
uniforme de resolucion de conflictos de nombres de dominio y el Reglamento de Nic
Chile.

Enfatiza que los nombres de dominio constituyen una verdadera direccion electrénica,
por lo que los usuarios de internet poseen la legitima expectativa de hallar en internet
a la organizacién, persona o empresa que conocen o identifican mediante una
designacion determinada.

Prosigue sefialando que, de acuerdo al articulo 22 del Reglamento, la solicitud de la
contraria puede considerarse abusiva.

Agrega que de acuerdo al articulo 14 del Reglamento existen una serie de limitaciones
a la aplicacion del principio “first come, first served”, e indica que esta norma impone
obligaciones que no se cumplieron por la contraria al momento de solicitar el dominio
disputado en autos.

6. Que, a fojas 78 el Tribunal dio traslado, el cual fue evacuado por la segunda
solicitante a fojas 79 y siguientes.

En dicha presentacion reitera su titularidad sobre la marca GASMAR y el dominio del
mismo nombre, signo manifiestamente similar al disputado en autos e indica que la
contraria no tiene privilegio alguno sobre el signo GASSMAR.



Se refiere a la relacién entre el giro de ambas solicitantes. Al respecto sefala que
dado su grado de presencia en el mercado resulta légico que GASSMAR sea
asociado a su representada y no al contrario, lo que le conferiria un mejor derecho.

Afiade que el signo GASSMAR no es parte de la razon social de la contraria, sino de
su nombre de fantasia, GASSMAR INGENIERIA LIMITADA. Pone de manifiesto que
el nombre de fantasia de la contraria no sélo contiene el signo en disputa sino que
estd compuesto por otro elemento. Agrega que, de acuerdo a los documentos
acompafiados por la contraria, esta operaria en el mercado mediante su razén social,
esto es Ingenieria, Inspecciones, Asesorias Limitada. Hace presente que la razén
social de su representada y el nornbre mediante el cual opera en el mercado es
simplemente GASMAR S.A., signo practicamente idéntico al dominio en disputa.

Se refiere al articulo 22 del Reglamento sefialando que para que no se configure el
supuesto de inscripcion abusiva es necesario que el primer solicitante sea conocido
exclusivamente por el nombre contenido en el dominio en disputa y debe ser
exactamente el mismo, requisitos con los que, segun estima, no cumpliria la contraria.

. Que, a fojas 78 el Tribunal dio traslado, el cual fue evacuado por la primera solicitante
a fojas 86 y siguientes.

Sostiene que la contraria es conocida por brindar un servicio de importacion,
almacenamiento y distribucién de gas licuado de petrdleo, rubro que estima distinto al
de su representada, por lo cual es totalmente ilégico que el publico pudiese
confundirse respecto al origen de los servicios prestados por la primera solicitante. A
mayor abundamiento indica que el publico objetivo de ambos servicios es distinto
puesto que las necesidades que los mueven a solicitar sus productos o servicios son
diferentes. Al respecto hace presente que nunca ha existido un mal entendido entre
las empresas en conflicto.

Indica que el dominio gasmarsa.cl no tiene ningln tipo de informacién. De lo anterior
infiere que de asignarsele el dominio en disputa a la contraria éste se mantendra
inactivo, lo que no se corresponde a los fines de los nombres de dominio. Al respecto
cita fallo sobre dominio willcom.cl.

Sefiala que existen una infinidad de nombres de dominio casi idénticos que son
utilizados por empresas distintas. Al respecto cita varios ejemplos.

. Que a fojas 94 la primera solicitante presentd escrito de observaciones a la prueba.
En la presentacion indica que su representada es conocida por el signo GASSMAR
hace mas de 10 afos, razén en la que fundamenta el privilegio de su parte sobre el
dominio en disputa.

Sostiene que la pérdida del dominio significaria una desviacién del publico que
requiere de sus servicios y que la contraparte ya posee una pagina web en la que da
a conocer sus servicios.

. Que el primer solicitante en parte de prueba ce sus argumentos y pretensiones
acompani6 documentos a fojas 21 y siguientes, los cuales no fueron objetados por la
contraria.



10.Que el segundo solicitante en parte de prueba de sus argumentos y pretensiones
acompaiié documentos a fojas 64 y siguientes, y 84 y siguientes los cuales no fueron
objetados por la contraria.

11.Que a fojas 96 se cit6 a las partes a oir sentencia, notificando por correo electrénico a
ambas partes

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el arbitro que decide estos conflictos ha sido concebido como un arbitro
arbitrador, que debera, conforme a su leal saber y entender definir la disputa acorde a lo
que la prudencia le indique, debiendo en todo caso resguardar la equidad que debe
imperar en toda resolucién de conflictos.

SEGUNDO: Que, la materia del conflicto de autos se encuentra circunscrita a determinar
cudl de las partes solicitantes tiene mejor derecho a la asignacién del nombre de dominio
gassmar.cl, disputado en estos autos.

TERCERO: Que, en relacion a su mejor derecho, la primera solicitante alega que su
nombre de fantasia, por el cual seria conocida en el mercado, comprende el signo en
disputa. Agrega que no existiria posibilidad de confusién respecto de los productos y
servicios ofrecidos por la segunda solicitante en funcién de la diferencia de giro entre
ambas. Sefiala que introducido el signo en disputa en el buscador google para Chile los
primeros 3 resultados se vinculan a su mandante y sostiene que existen diversos
nombres de dominio practicamente idénticos cuyos titulares son empresas distintas.

CUARTO: Que en relacién a su mejor derecho sobre el nombre de dominio en el caso de
autos, la segunda solicitante ha alegado que su razén social es manifiestamente similar
al dominio en disputa. Ha hecho presente ademas su grado de presencia en el mercado y
su titularidad sobre el registro marcario para el signo GASMAR y sobre los dominios
gasmar.cl y gasmarsa.cl. Indica que su representada es conocida bajo el signo GASMAR,
el que corresponde a su razdn social, en circunstancias que la contraria es conocida por
su razén social, esto es Ingenieria, Inspecciones, Asesorias Limitada.

QUINTO: Que es efectivo que existe identidad fonética entre el nombre de dominio en
disputa y una marca registrada. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha identidad
no necesariamente sera causa de error, toda vez que si en el mercado se utiliza un
término igual para el mismo rubro de productos o servicios ello podria ser considerado
perjudicial para el publico consumidor, pero en el caso que se trate de rubros diferentes
no se puede aplicar el mismo criterio. Este es el criterio que se aplica incluso en materia
de marcas comerciales, que justifica el uso del Clasificador de Niza para proteger las
marcas en las clases relevantes. Debido a lo anterior, si en derecho marcario no se
considera perjudicial ni causal de debilitamiento de una marca el que se registre en
clases diferentes, menos podra serlo el hecho que el término se ocupe como nombre de
dominio para servicios diferentes.

SEXTO: Que, por tanto es relevante discernir si la identidad fonética aludida es
efectivamente causal de confusién en el caso particular de autos, y de existir, si dicha



confusién incidiria en la evaluacién del mejor derecho de las partes al nombre de dominio
en disputa.

SEPTIMO:; Que, si bien es cierto que el signo pedido es manifiestamente similar al
registro marcario de la segunda solicitante, y en principio ambas partes aparecen
dedicadas a rubros relacionados, la naturaleza de los servicios que prestan es
absolutamente diversa, como lo seria el universo de potenciales clientes a los cuales
dichos servicios estan orientados. En efecto, a pesar de la evidente similitud entre los
nombres con los que operan ambas partes en el mercado, ninguna de ellas ha dado
cuenta de algln episodio en el que se haya producido una confusién entre ambas. Esto
cobra especial relevancia si se considera que la primera solicitante se constituyé hace
mas de 10 afios, tiempo suficiente para que confusiones de esta indole hubieran podido

producirse.

OCTAVO: Lo anterior se ve reforzado por el resultado de la introduccion del signo
GASSMAR en el buscador google para Chile, puesto que el resultado de dicho ejercicio
solo arroja paginas vinculadas al primer solicitante. Por otra parte, al ingresar el signo
GASMAR en el mismo buscador, los resultados sélo se vinculan a la segunda solicitante.

NOVENO: Que segun se dijo anteriormente, no se han acreditado confusiones entre las
partes, pese a que la primera solicitante existe hace 10 afios y ltiene presencia en
internet. Es por ello que este tribunal estima que el posicionamiento, la fama y notoriedad
del signo GASMAR alegados por la segunda solicitante no son razones suficientes para
asumir la confusion en el publico respecto al origen del servicio o producto que
eventualmente se ofrezcan a través del dominio gassmar.cl.

DECIMO: Que de los documentos acompafados por la primera solicitante y de las
alegaciones de la segunda solicitante referidas a sus areas de negocio, aparece que no
es posible que la primera solicitante se dedique a giros relacionados con el actuar de la
segunda solicitante, lo que, de suceder, podria causar confusion en el publico
consumidor e infringiria los derechos marcarios de ésta.

DECIMO PRIMERO: Que de lo sefialado en los considerandos anteriores aparece que la
posibilidad de confusion a propésito de la adjudicacién del dominio en disputa al primer
solicitante debe ser desestimada.

DECIMO SEGUNDO: Que, en funcion de lo sefialado, este tribunal estima que en el caso
de autos los derechos marcarios del segundo solicitante no se verian afectados por la
solicitud de la primera solicitante. A mayor abundamiento, el criterio de titularidad de
marca comercial es sdlo uno de los criterios que sirven para dirimir los conflictos sobre
asignacion de nombres de dominio, mas no es excluyente respecto al resto de los
criterios reconocidos en la materia.

DECIMO TERCERO: Que, de lo sefialado en los considerandos anteriores, aparece que
la primera solicitante tiene mejor derecho al nombre de dominio en disputa, razén por la
cual éste debera asignarsele.

DECIMO CUARTO: Que, sin perjuicio de lo anterior, en caso que en el futuro el
asignatario del nombre de dominio en disputa haga un uso de éste que infrinja los
derechos marcarios de la segunda solicitante, subsistira para ésta la accion de revocacion



contemplada en el articulo 22 de la "Reglamentacion para el funcionamiento del Registro
de Nombres del Dominio CL de Nic" Chile.

Con lo considerado y teniendo presente ademads lo dispuesto en el Reglamento para el
funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .cl de NIC Chile,

SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio “gassmar.cl" al primer solicitante, Departamento de
Informatica (INGENIERIA INSPECCIONES ASESORIAS LIMITADA), ya individualizado
en autos.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese la presente resolucién a los interesados por carta certificada y a NIC
Chile por correo electrénico firmado digitalmente.

Sentencia dictada ante los testigos de actuacién, ambos mayores de edad y que firman a
continuacion:
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