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Foja 20
Santiago, veinticuatro de septiembre del afio dos mil doce
VISTOS:
Y, teniendo presente lo dispuesto por el nimero Quinto de las Bases de
Procedimiento de fojas 7 y siguiente de autos y lo dispuesto por el articulo 170
del Cddigo de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte
Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y
habiéndose citado a las partes a oir sentencia, se procede a dictar sentencia
definitva en juicio de asignacion de nombre de dominio
“INVERSIONESTAMARUGAL.CL",
PARTE EXPOSITIVA:
Que por Oficio de fecha 12 de junio de 2012, el Departamento de Ciencias de
la Computacién de la Universidad de Chile (NIC Chile), designé al suscrito Juez
Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripcion del nombre de
dominio “INVERSIONESTAMARUGAL.CL”, surgido entre Sociedad de
Inversiones Tamarugal SpA, contacto administrativo Francisca Moran,
domiciliada en Esperanza 2345, comuna de Maipu, y Transportes Tamarugal
Limitada, domiciliada en Panamericana Norte 17.250, Lampa, Santiago,
representada en este juicio por su Abogada dofia Lissette Paulina Godoy
Espinoza, con domicilio en General del Canto 314, comuna de Providencia,
Santiago.
Que por resolucion de fecha 13 de junio de 2012 el suscrito acepto el cargo y
jur6 desempefiarlo en el menor tiempo posible, y cito a las partes a
comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral segin consta a
fojas 2 de autos, el que se efectud en la Oficina del Juez Arbitro el dia 21 de
junio de 2012, a las 16:30 horas, con la asistencia solo de la parte Transportes
Tamarugal Limitada, y en rebeldia de Inversiones Tamarugal SpA, a quien se
notificaron las bases de procedimiento con igual fecha, mediante correo
electronico.

Que son partes litigantes en la presente causa Inversiones Tamarugal SpA,
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primera solicitante del nombre de dominio “INVERSIONESTAMARUGAL.CL", y
Transportes Tamarugal Limitada, segunda solicitante y demandante.
Enunciacion breve de los fundamentos de hecho y de derecho de la pretension
de la segunda solicitante Transportes Tamarugal Limitada:

1.- Antecedentes de Hecho:

Sefala la actora que Transportes Tamarugal Limitada, es una empresa ligada
al transporte y a las inversiones de inmuebles, en el valle de Vallenar. Que don
Mileton Campillay fue un pionero en las inversiones en el trasporte minero, y
qgue en los afios 70 fundd Transportes Tamarugal en la ciudad de Vallenar, la
que actualmente es conocida por su marca comercial TAMARUGAL, registro
N° 840.766, que distingue servicios de la clase 39, a saber, “transportes en
general”, por lo que sostiene que tiene un mejor derecho a la denominacion del
nombre de dominio INVERSIONESTAMARUGAL.CL.

Que asimismo, indica que es titular del nombre de dominio TAMARUGAL.CL, el
gue se encuentra activo, y en que se publica toda la informacion relativa a la
compariia y sus servicios.

Que el dominio solicitado comprende el elemento mas destacado de su razén
social, la que goza de fama y notoriedad en el mercado, y cita en su apoyo el
articulo 8° del Convenio de Paris para la proteccion de la propiedad industrial,
gue sefala que el nombre comercial “sera protegido en todos los paises de la
unién sin obligacién de deposito o registro forme o no parte de una marca de
fabrica o de comercio”.

Cita también en apoyo a su pretension el criterio de la creacion intelectual del
signo pedido, ya que indica ha sido el usuario y creador de la denominacion
TAMARUGAL en el mercado nacional, por lo que a los fines de evitar errores y
confusiones en los consumidores se le debe asignar el nombre de dominio en
disputa. Invoca ademas, el articulo 15 del Reglamento de Asignacién de los
nombres de dominio CL, que sefiala que sera responsabilidad del solicitante,
que la inscripcion del nombre de dominio no contrarie “las normas vigentes

sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética
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mercantil, como asimismo, derechos validamente adquiridos por terceros”; y
gue en el caso de autos Transportes Tamarugal Limitada, ha obrado de buena
fé al presentar su solicitud competitiva de asignacion del dominio
INVERSIONESTAMARUGAL.CL.

La demandante acompafo a su escrito de demanda los siguientes documentos
probatorios:

1.- Copia del registro de la marca comercial TAMARUGAL, N° 840.766, que
distingue servicios de la clase 39; 2.- impresion de la pagina Web
TAMARUGAL.CL, referida a los servicios que ofrece la demandante; 3.-
impresion del buscador Google.cl, donde consta la informacién de Transportes
Tamarugal Limitada; y, 4.- copia de certificado del nombre de dominio
TAMARUGAL.CL.

El Tribunal con fecha 23 de julio de 2012, dictdé resoluciéon teniendo por
presentada demanda de asignacion del dominio
INVERSIONESTAMARUGAL.CL, y confirié traslado a Inversiones Tamarugal
SpA, por el término de 15 dias para su contestacion, notificando a las partes
con igual fecha mediante correo electronico.

Que con fecha 31 de agosto de 2012, el Tribunal dicto resolucion, teniendo por
contestada la demanda en rebeldia de Inversiones Tamarugal SpA, y cit6 a las
partes a oir sentencia definitiva, notificando a las partes con igual fecha.
PARTE CONSIDERATIVA:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:
PRIMERO: Que la materia que debe ser resuelta en el presente juicio arbitral,
consiste en resolver a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de
dominio “INVERSIONESTAMARUGAL.CL”, esto es, si a Inversiones
Tamarugal SpA, primera solicitante, o a Transportes Tamarugal Limitada,
segunda solicitante y demandante.

SEGUNDO: Que, si bien la segunda solicitante Transportes Tamarugal
Limitada, ha probado ser titular de la marca comercial TAMARUGAL, registro

N° 840.766, para distinguir servicios de transporte en general de la clase 39, y
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asimismo titular del dominio nombre de dominio TAMARUGAL.CL, este
sentenciador no puede desatender que la primera solicitante Inversiones
Tamarugal SpA, se encuentra amparada en el principio “first come first served”,
esto es, “primero en llegar en el tiempo, primero en el derecho”. Que en efecto,
como sefiala el autor nacional Rodrigo Moretti Oyarzun, en su libro “Marcas
Comerciales y Nombres de Dominio”, “Este principio es la regla atributiva
basica en la concesion y adjudicacion de Nombres de Dominio. En virtud de
esa regla, expresada en lengua inglesa y, que a nuestro entender es una
actualizacion y contextualizacion conceptual del aforismo juridico proveniente
del derecho Romano “Prior in Tempor, Potior in lure”, los dominios de Internet
son asignados al primer solicitante atendiendo a un criterio de prioridad
temporal...” (Editorial Librotecnia, pag. 54).

TERCERO: Que, asimismo, asiste a la primera solicitante la circunstancia que
el nombre de dominio por ella solicitado, corresponde integramente al nombre
o razon social de aquella, a saber INVERSIONESTAMARUGAL, por lo que su
solicitud aparece suficientemente legitimada, ya que es atendible que pueda
dicha empresa identificar a la sociedad con equivalente y correspondiente
nombre de dominio en Internet.

CUARTO: Que la segunda solicitante si bien a acreditado que es la usuaria de
la marca comercial TAMARUGAL, y del dominio TAMARUGAL.CI, las citadas
denominaciones son aplicadas el &mbito de cobertura del trasporte terrestre
asociado al rubro minero, pero no puede establecerse con la prueba rendida,
que haya logrado probar el caracter de denominacion famosa y notoria en el
publico consumidor general, a nivel nacional de la citada denominacion
TAMARUGAL, de modo que solo sea asociada por los usuarios a la citada
empresa de manera unica y excluyente, por lo que no se divisa o advierte
obstaculo para asignar el dominio a aquella parte que tiene una relacion de
plena identidad entre el dominio pedido y su razén social, identidad que
ademas impide que se produzca confusién en el publico consumidor respecto

al origen empresarial del titular del dominio sefialado.
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QUINTO: Que, finalmente y a mayor abundamiento, a la hora de resolver el
presente litigio, este sentenciador no puede desatender el caracter y principio
de especialidad que informa las marcas comerciales, establecido en el articulo
23 de la Ley de Propiedad Industrial, que sefiala que las marcas comerciales
tienen su ambito de proteccidén para los productos y servicios especificos que
ampara su cobertura en el trafico comercial, en la especie “servicios de
transporte en general’, por lo que no se vulnera su estatuto legal, y
manteniendo las especiales diferencias entre marcas comerciales y nombres
de dominio, si otro operador ingresa con un nombre de dominio en Internet en
el ambito de las inversiones o servicios financieros, que es lo que identifica en
definitiva como giro de negocios a Sociedad de Inversiones Tamarugal SpA,
segun indica su razén o nombre social, los que no se vinculan o relacionan de
manera directa y natural con los mencionados servicios de transporte en
general de la parte demandante Transportes Tamarugal Limitada.

PARTE RESOLUTIVA:

En mérito a lo sefalado en la parte considerativa, resuelvo conforme a los
principios de primero en el tiempo primero, en el derecho, de especialidad de
las marcas comerciales y de prudencia y equidad asignar el dominio
INVERSIONESTAMARUGAL.CL a Inversiones Tamarugal SpA, primera
solicitante, y se desestima la demanda de asignacién del nombre de dominio

interpuesta a fojas 10 por Transportes Tamarugal Limitada.
En materia de costas cada parte soportara sus costas procésales y en materia
de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 2 de

autos.

Notifiquese a las partes mediante correo electronico y a la Secretaria de NIC

Chile, de igual forma. Archivese en su oportunidad el expediente arbitral.

Conforme lo dispuesto en el articulo 640 del Cédigo de Procedimiento Civil, se
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designan como testigos a dofia Alejandra Loyola Ojeda y don Andrés Torres

Rios, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman conjuntamente

con el suscrito.

Oscar Andrés Torres Zagal Alejandra Loyola Ojeda
Abogado

Juez Arbitro Arbitrador

Andrés Torres Rios

Santa Lucia 344 Of. 61 Santiago Teléfono 664 8011 torreszagal@adsl.tie.cl



