Fallo arbitral por dominio “grupofastpack.cl”
PABLO ANDRES GOZALEZ LOPEZ

-v-

FASTPACK S.A.
REP. SILVA & CIA.
Juez Arbitro

Ricardo Sandoval Lopez

En Santiago, a 31 de Mayo de 2012
VISTO:

PRIMERO: Que por oficio OF. 15.868, de 1 de Marzo de
2012, 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

“grupofastpack.cl”;

SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas
anexas, que son partes en dicho conflicto: PABLO ANDRES
GONZALEZ LOPEZ, particular, cuya profesidn no consta en
autos, RUT NO 15.620.411-3, domiciliado en Pasaje

Francisco de la Lastra 1613, Maipu, Santiago, quien tiene la



calidad de primer solicitante del nombre de dominio
“grupofastpack.cl”, el cual pidi6 a su favor el dia 28 de
Diciembre de 2011, a las 01:34:44 horas GMT vy
GRUPOFASTPACK S.A., persona juridica dedicada al
rubro de su denominacién, representada por Silva y Cia.,
RUT N° 78.295.070-3, ambos domiciliados, para estos
efectos, en Hendaya N°60, piso 4, Las Condes, Santiago,
quien tiene la calidad de segundo solicitante del mismo
nombre de dominio “grupofastpack.cl”, el cual pidié a su
favor el dia 04 de Noviembre de 2011, a las 19:28:14,
horas GMT.

TERCERO: Que por resolucion de fecha 07 de Marzo de
2012, la cual rola a fjs. 6 en los autos, el suscrito acepto el
cargo y jurd desempefiarlo fielmente y en el menor tiempo
posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir
las reglas de procedimiento para el dia 26 de Marzo de
2012, alas 12,00 horas.

CUARTO: Que la resolucidn y la citacion referidas
precedentemente fueron notificadas por carta certificada a
las partes, segun consta de los comprobantes de envio por
correo certificado que rolan en los autos y, a NIC Chile, en

la forma correspondiente.

QUINTO: Que el dia 26 de Marzo de 2012, tuvo lugar el
comparendo decretado con asistencia del primer solicitante
PABO ANDRES GONZALEZ LOPEZ, y con la presencia de
dofia MARIA JOSE ARANCIBIA OBRADOR, Abogada, quien



comparece por parte del segundo solicitante, FASTPACK
S.A., representada por Silvia y Cia., en virtud de patrocinio
y delegacion de poder, que el tribunal tuvo presente y por
acompafados los documentos respectivos. El arbitro
procedid a calificar la consignacién decretada estimandola
bastante y acto seguido, de comun acuerdo las partes
procedieron a fijar las normas de procedimiento a las que
se cefird la controversia, todo ello segun consta del acta

levantada al efecto y que rola a fojas 15 de autos.

SEXTO: Que con fecha 26 de Marzo de 2012, se notifico
a las partes el comparendo y las resoluciones dictadas en

él, como consta en autos.

SEPTIMO: Que por escrito que rola a fojas 19 de autos, la
parte  del segundo solicitante FASTPACK S.A,,
representada por Silva y Cia., mediante escrito presentado
por el abogado don GONZALO SAEZ SERRANO, solicita la
asignacién del nombre de dominio “grupofastpack.cl”,
basado en los siguientes fundamentos de hecho y de
derecho que se transcriben textualmente de su propio
libelo: “Fastpack S.A. se encuentra en el mercado hace
mas de 18 ahos y se ha consolidado como lider en el
suministro y distribucién de productos de acero inoxidable y
aceros de carbono, sumando también una division de
spools y revestimientos para su total aplicacion en
industrias tales como la Mineria, Celulosa, Desalinizacion,

Gas y Energia, entre otras. Dado el caracter que poseen los



productos y servicios que entrega al mercado Fastpack, se
ha preocupado de resguardar sus activos intangibles como
marcas comerciales de acuerdo con la Ley N° 19.039, der
Propiedad Industrial, la marca FASTPACK, ha sido
registrada para diversos productos y servicios, segun
documentos acompafados a los autos, como asimismo
tiene registrado el nombre de dominio “fastpack.cl”, todo lo
cual pone en evidencia que este solicitante es creadora,
usuaria y quien ha posicionado el signo "FASTPACK"”, hecho
reconocido en el mercado nacional. Agrega que el nombre
de dominio “grupofastpack.cl” es grafica y fonéticamente
idéntico a la marca registrada de este segundo solicitante,
el cual incluye en forma principal y sustantiva la marca
famosa y renombrada "FASTPACK” a la cual se antepone la
palabra "GRUPQO” con lo cual no se logra distinguirlo de
dicho signo y puede ser asociada con ella, lo que originaria

dilusién marcaria y confusidon en el mercado.

Evoca asimismo, este segundo solicitante, los criterios
existentes para la asignacién de los nombres de dominio,
los que no se reproducen en este fallo por ser ampliamente

conocidos.

OCTAVO: Que por resolucion de 16 de Abril de 2012,
notificada con esa misma fecha, se tuvo por presentada
demanda de asignacién de nombre de dominio por la parte
del segundo solicitante, FASTPACK S.A. y se confirid

traslado por tres dias al primer solicitante.



NOVENO: Que, por resolucién de fecha 20 de abril del
afo en curso, notificada a las partes con esa misma fecha,
el arbitro tuvo presente lo consignado en el escrito
presentado por la Abogada dofia MARIA JOSE ARANCIBIA

OBRADOR, en representacion del segundo solicitante.

DECIMO: Con fecha 27 de Abril de 2012, se recibid la
causa a prueba, fijando como hechos substanciales,
pertinentes y controvertidos los siguientes: “Derechos y/o
interés de las partes en el nombre “grupofastpack.cl” vy
utilizacion efectiva que las partes han hecho del nombre
“grupofastpack”. Esta resolucidon fue notificada a las partes

por correo electronico en la misma fecha en que se dicté.

UNDECIMO: Que, mediante resolucion de fecha 14 de
mayo de 2012, notificada con esa misma fecha, el tribunal
tuvo presente lo expresado por la segunda parte solicitante

en escrito presentado en autos ese mismo dia.

UNDECIMO. Que con fecha 25 de Mayo del presente afio,
se dictd la resolucion que se omite el tramite de plazo para
hacer observaciones a la prueba rendida y al proceso en
general. Esta resolucién se notificd a las partes por correo

electrénico en la misma fecha en que se dicto.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que por las afirmaciones del segundo

solicitante, FASTPACK S.A., y por la documentacion

acompafada oportunamente a los autos y no objetada,



resulta ser que se trata de una empresa que ha capitalizado
su trayectoria comercial protegiendo sus marcas
comerciales mediante su inscripcidon en el Departamento de
Propiedad Industrial, en las que se incluye la expresidn
“fastpack”, como se detalla en el acapite séptimo de las

parte expositiva del presente fallo.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, cabe a este
sentenciador dilucidar si los derechos marcarios del
segundo solicitante, constituyen por si mismos un mejor

derecho al nombre de dominio “grupofastpack.cl”.

TERCERO: Que si bien en materia de registros de nombres
de dominio se aplica por regla general el principio “FIRST
COME, FIRST SERVED”, el mismo no resulta ser una regla
absoluta. Dicho principio tiene su excepcién en la
acreditacion de un mejor derecho por la parte a quien le
corresponde la probanza en contra del mismo. El valor
absoluto del este principio se verifica en aquellas
oportunidades en las cuales ninguna de las partes rinde
probanzas de mejor derecho; o rendidas estas, resultan
equivalentes en su valoracién, de modo tal que el Unico
modo romper dicha igualdad de derechos es con la
aplicacion no de una regla de derecho objetivo, sino del
principio "FIRST COME, FIRST SERVED”. En el caso sub lite
la parte de FASTPACK S.A., presentd prueba completa
respecto de su mejor derecho, como segundo solicitante,

del nombre de dominio en cuestion.



CUARTO: Que, siguiendo el raciocinio anterior, resultaba
esencial para este sentenciador no sélo la invocacion del
principio FIRST COME FIRST SERVED sino ademas que el
primer solicitante hubiere acreditado su mejor derecho,
mediante una prueba convincente, lo que en el hecho no
ocurrid, toda vez que estuvo en rebeldia durante todo el

juicio y sin rendir prueba de ninguna especie.

QUINTO: Adicionalmente, la inscripcién del nombre de
dominio “grupofastpack.cl” por parte del primer solicitante
constituye una amenaza a la marca comercial del segundo
solicitante, que puede verse afectada por la confusion y
por la dilucidn marcaria, toda vez que al concebir el
primer solicitante nombre de dominio en conflicto en
funcién de la marca FASTPACK, que identifica las marcas
registradas con la expresion FASTPACK, puede entenderse
que el dominio “grupofastpack.cl” forma parte de las de
marcas “FASTPACK” e inducir a creer que existe unién entre

el dominio asi configurado vy las marcas ya sefaladas.

SEXTO: Que el hecho de concluir que el mejor derecho al
nombre de dominio “grupofastpack.cl” corresponderia al
segundo solicitante, no perjudica, en absoluto, al primer
peticionario, quien como particular no ha justificado en
autos, tener un rubro o una actividad que se vincule con

el dominio aludido.



Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos 3 vy
siguientes del anexo 1, sobre procedimiento de Mediacion
y Arbitraje, de NIC Chile,

RESUELVO:

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio
“grupofastpack.cl”
FASTPACK S.A., RUT N© 78.295.070-3, persona juridica

dedicada al rubro de su denominacion, domiciliada para

al segundo solicitante, esto es,

estos efectos en Hendaya 60 Piso 4, Las Condes, Santiago.

SEGUNDO: Que no se condena en costas al primer
solicitante por no existir en los autos antecedentes que

permitan hacerlo.



Notifiquese a las partes por correo electrénico y a la
Secretaria de NIC Chile; firmese la presente resolucién por
el Arbitro y dos testigos. Remitase el expediente a NIC

Chile, una vez vencido el plazo de eventuales recursos.

Ricardo Sandoval Lopez

Juez Arbitro

Julia Valenzuela del Valle Marcy Navarro Puentes
R.U.T. N°4.831.827-4 R.U.T. N© 7.189.578-5

Testigo Testigo



