Gabriela Paiva Hantke
TRIBUNAL ARBITRAL
Mardoqueo Fernandez 128, Of.: 1001,
Providencia
E-mail: gabriela@paiva.cl

Sentencia.

iris-seguridad.cl
En Santiago a 03 de Mayo de 2013, Gabriela Paiva Hantke, juez arbitro arbitrador,

designada para resolver la disputa respecto del dominio iris-seguridad.cl vengo en dictar la presente
sentencia con el fin de poner término al juicio arbitral que en mi caracter de éarbitro arbitrador, en
virtud de la Reglamentacion de NIC Chile, he asumido.

Son parte en autos, Primer Solicitante Liden Del Carmen Lira Navarrete (LIDEN DEL

CARMEN LIRA NAVARRETE), domiciliado en Av. Santa Maria N° 0792, Providencia, Santiago; y por
la otra, Segundo Solicitante Tricolor S.A. Rep. por Silva & Cia.- (TRICOLOR S A), domiciliado en
Hendaya N° 60, Piso 4, Las Condes, Santiago.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1.

Con fecha 27 de Marzo de 2013, se recibid en mi oficina Oficio N° 17785 materia solicita
arbitraje dominio iris-seguridad.cl en el cual se me propuso como Juez Arbitro Arbitrador del
conflicto ya referido de acuerdo a la Reglamentacion de NIC Chile que incluye la designacion
arbitro y la renuncia de recursos procesales, entre otras reglas que las partes expresamente
aceptaron.

Que con fecha 28 de Marzo de 2013 mediante carta certificada de acuerdo a la
Reglamentacion de NIC Chile este arbitro arbitrador declaré aceptar el cargo y notificé a las
partes en conflicto por medio de carta certificada y las cité para una audiencia de conciliacion
ylo fijacién de normas del procedimiento para el dia 16 de Abril 2013, a las 11:30 horas, lo cual
consta en autos.

Con fecha 05 de Abril de 2013, se envio correo electrdnico en el cual se cambia fecha de
audiencia para el dia 18 de Abril a las 11:30 Hrs. esto por imposibilidad del arbitro.

Que con fecha 18 de Abril 2013, siendo las 11:45 horas se llevd a efecto comparendo
decretado en autos, con la asistencia del Segundo Solicitante Tricolor S.A. Rep. por Silva &
Cia.- (TRICOLOR S A). Quienes confieren poder a dofia Maria José Arancibia Obrador,
Abogada, y con la inasistencia del Primer Solicitante Liden Del Carmen Lira Navarrete (LIDEN
DEL CARMEN LIRA NAVARRETE); y en presencia de Dofia Gabriela Paiva Hantke, juez
arbitro arbitrador con el objeto de explorar la posibilidad de una conciliacion que ponga termino
al presente juicio arbitral y/o de fijar las reglas del procedimiento de acuerdo a la
reglamentacién NIC. Se cuenta con la sola asistencia de la Segunda Parte, por lo cual no es
posible un acuerdo.

Con fecha 25 de Abril de 2013 se recibié dentro del plazo de 5 dias habiles, presentacion
demanda de mejor derecho del Segundo Solicitante Tricolor S.A. Rep. por Silva & Cia.-
(TRICOLOR S A).
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6. A presentacion del Segundo Solicitante se resuelve, A lo principal: por presentada demanda de
asignacion de dominio, Primer Otrosi: por acompafiados documentos con citacion, Segundo
Otrosi: se tiene presente patrocinio y poder. Se deja constancia que el Primer Solicitante no
realizé presentacion alguna en plazo otorgado. Que segun punto N° 3 Fijado en las normas
del Procedimiento, “En caso de recibirse presentacion de solo una de las partes, el arbitro
podra derechamente citar a oir sentencia”, por lo cual se citd a las partes a oir sentencia.

7. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del Segundo Solicitante son los
siguientes:

I.  Dado el caracter que poseen los productos y servicios entregados por mi mandante, éste
se ha preocupado de resguardar su imagen, hecho que le ha posibilitado ser una de las
empresas lideres en su rubro. En este sentido, y con el objetivo de obtener un adecuado
resguardo, protegié como marcas comerciales, de acuerdo a la ley N° 19.039 de la Ley de
Propiedad Industrial, el concepto IRIS conforme a las diversas marcas registradas de mi
cliente que incluyen el término IRIS y que se acompafia en el primer otrosi.

CAMPEON DE IRIS, Denominativa, Productos Clase 2.

CARBOIRIS, Denominativa, Productos, Clase 2.

DE LAS BUENAS PINTURAS IRIS ES LA MEJOR, Denominativa, Productos, Clase 2.
IRIS, Mixta, Productos, Clase 2.

IRIS, Denominativa, Productos, Clase 1y 2.

IRIS, Denominativa, Productos, Clase 19.

IRIS Denominativa, Est. Industrial, Clase 17.

IRIS, Mixta, Productos.

IRIS, Denominativa, Est. Comercial, Clases 1,2, 17 y 19.

IRIS CASTOR, Denominativa, Productos, Clase 2.

IRIS MADEROL, Denominativa, Productos, Clase 2.

IRIS MAXIMA FIDELIDAD TECNOLOGICA, Frase de propaganda, Productos, Clase 2.
IRIS MAXIMA TECNOLOGIA EN PINTURAS, Frase de Propaganda, Productos,Cl. 2.
IRIS OK-40, Denominativa, Productos, Clase 4.

IRIS PINTURAS PROFESIONES, Denominativa, Productos, Clase 2.

IRIS PINTURAS PROFESIONES Mixta, Productos, Clase 2.

IRIS POROTEX, Mixta, Productos, Clase 2.

IRIS PROOF, Denominativa, Productos, Clase 2.

IRIS RAINBOW, Denominativa, Productos, Clase 2.

IRIS-K3, Denominativa, Productos, Clase 1y 19.

IRISCRYL, Denominativa, Productos, Clase 2.

IRISDUC, Denominativa, Productos, Clase 2.

IRISFER, Denominativa, Productos, Clase 2

IRISLUX, Denominativa, Productos, Clase 2.

IRISROC, Denominativa, Productos, Clase 2

OK-40 IRIS, Denominativa, Productos, Clase 4.

PINTURAS IRIS LATEX-COLO COLO, Denominativa, Productos, Clase 2

PINTURAS IRIS LE DA LA MEJOR MANO, Frase de propaganda, Productos, Clase 2.
STUKOL IRIS, Denominativa, Productos, Clase 19.

VALENTINE IRIS, Denominativa, Productos, Clase 2.
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La marca IRIS, en términos de la Ley 19.039, constituye una marca famosa y notoria que
es conocida por el publico nacional, es decir, una marca que transciende coberturas
especificas y que ademas es notoria en el sentido de ser un hecho publico y conocido que
es una marca fundamental de TRICOLOR S.A.

Es del todo claro que habra confusion entre el publico consumidor pues estimaran que el
nombre de dominio IRIS-SEGURIDAD.CL es de TRICOLOR S.A., quien, con esfuerzo,
tiempo y muchos recursos invertidos, ha potenciado su marca famosa y notoria IRIS.

Como UD. puede apreciar, nuestro cliente ha buscado sus activos marcarios en forma
principal, en lo que respecta a la expresion IRIS. Es decir, mi mandante ha protegido su
capital intelectual y comercial a través de registros marcarios de su marca IRIS.

¢Favorece un saludable desarrollo econdmico, el que un tercero no vinculado a una
empresa se beneficie de la trayectoria y posicionamiento de otra?. En nuestra opinién, este
tipo de conductas son perniciosas para el sistema econdmico y no se avienen a los
principios economicos Y juridicos que informan nuestro ordenamiento juridico.

Existe en el caso de autos una falta de distintividad al nombre de dominio solicitado, tal
como ha sefalado diversa jurisprudencia en este punto el caracter mnemotécnico los
nombres de dominio es cualidad esencial para contribuir a la localizacion eficiente de los
recursos informativos disponibles en Internet por parte de los usuarios. De ahi que sea
necesario y natural que en su configuracién los usuarios de la red procuren acercarse en lo
posible a la denominacién que les identifique a ellos o0 a sus productos en el mundo fisico
tradicional.

Hay que tener en cuenta ademas una realidad practica y concreta, que hoy en dia Internet
constituye un fundamental y popular canal de publicidad e identificador de productos y
servicios, siendo nuestro proposito el evitar que terceros se apropien de expresiones
similares a marcas famosas y notorias. Ademas, de permitir a los usuarios de Internet
localizar terminales informaticas (ordenadores) conectadas a la red, de manera simple y
rapida.

Sin embargo, dado que son faciles de recordar e identificar, muchas veces cumplen
también funciones de caracter distintivo en el trafico virtual, pasando asi a adquirir una
existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual a
menudo se les relaciona con el nombre 0 marca de la empresa titular del nombre de
dominio o con sus productos o servicios, lo anterior fue sefialado por la Comisién
Preventiva Central en el afio 2001.

Lo anterior atentaria derechamente contra el derecho de propiedad que tiene mi
representada tiene dentro de su patrimonio una marca comercial, dicho registro le da sobre
el signo un monopolio legal, protegido y amparado a nivel legal y constitucional de acuerdo
alo prescrito en el articulo 19 n°®s 24 y 25 del nuestra Carta Fundamental.

El nombre de dominio IRIS-SEGURIDAD.CL se identifica inequivocamente con mi
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mandante y su marca comercial IRIS, por lo que la sola confundibilidad de conceptos es
antecedente suficiente como para que el dominio en cuestion sea asignado a mi
mandante.

Asimismo, debemos reiterar el tema de la dilucién de la imagen comercial o marcaria, en
cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresion
identificadora cuasi-idéntica a las marcas, dominios y razén social de mi representada,
como eventualmente podria ocurrir, que identifique servicios que no correspondan a ella,
indudablemente empezara a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario
asociado a los signos registrados por mi mandante. Esta situacion ademéas de ser injusta
resulta contraria a derecho ya que se esta afectando el derecho de propiedad que mi
mandante tiene sobre su imagen y signos, y respecto de los cuales posee proteccion de
rango legal y constitucional.

En definitiva, lo anterior se traduce en un importante atentado a la "identidad comercial", un
concepto que es reconocido como uno de los activos mas importantes de la empresa y
que amerita por tanto, la méxima proteccion juridica.

No se puede permitir fomentar este tipo de actividades que destruye la concepcion original
del sistema DNS cual es su funcionamiento en base al principio de buena fe y legalidad.

Por ultimo, debemos tener presente que de acuerdo al orden publico econémico, los
consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los
productos y servicios que se le ofrece en el mercado, hecho que claramente se veria
afectado en caso de concederse el dominio de autos a la contraria. Mas aun de
consideraciones economicas, el uso que se le pueda dar al dominio IRIS-SEGURIDAD.CL
puede generar en consecuencias econdémicas para mi cliente, pero también de confusién
para el publico y la sociedad chilena en general, lo que no puede admitirse en ningun caso.

De acuerdo a lo planteado, estimamos fundadamente que el improbable otorgamiento a la
contraria del dominio en cuestion generard todo tipo de confusiones y errores en el
mercado y sociedad chilena respecto de la procedencia empresarial y oficial de los
productos o servicios que pretenda distinguir el primer solicitante con el concepto IRIS-
SEGURIDAD.CL, dado que los consumidores la identificaran con mi mandante.

Asimismo, todo este capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un
trabajo serio y profesional, se perderia, se diluiria y daria pie a confusiones. Conforme a lo
anterior, estimamos que nuestra contraparte no posee un derecho equivalente al nuestro y
peor aun, estimamos que ha obrado de mala fe al solicitar el nombre de dominio de autos.

En razdn de todas las consideraciones mencionadas y de las facultades que el reglamento
del ha dotado a los arbitros designados para dirimir conflictos de esta naturaleza, venimos
en solicitar se conceda el registro del nombre de dominio IRIS-SEGURIDAD.CL a nuestra
representada, en razon de los antecedentes de hecho y de derecho que hemos expuesto
en esta presentacion.

Se tienen por acompafiados los siguientes documentos:



Documentos que dan cuenta de mi personeria para actuar en autos.

Listado de marcas registradas “IRIS” de mi representada.

Impresion del Nic Chile de la titularidad del nombre de dominio pinturasiris.cl.
Impresion de la pagina web pinturasiris.cl.

oo~

8. Que por parte del Primer Solicitante no se recibié ningun tipo de argumentos con respecto a
su mejor derecho.

VISTOS:

1. Que la Reglamentacion de NIC Chile, en su articulo 14, sefala que sera responsabilidad
exclusiva de cada solicitante el que su inscripcidn cumpla con las normas legales vigentes
en el territorio de la Republica y que no vulnere derechos de terceros, y que en autos en
virtud de la existencia de un Primer y un Segundo Solicitante compitiendo por un mismo
nombre de dominio, corresponde en consecuencia determinar cual de las partes posee un
mejor derecho sobre el dominio solicitado iris-seguridad.cl, y si eventualmente una de las
solicitudes competitivas presentadas para tal dominio vulnera derechos adquiridos por el
otro solicitante.

2. Que es un hecho que el Segundo Solicitante ha acreditado en autos ser el titular de la marca
IRIS, registrada en Chile de acuerdo a la prueba rendida en autos, asi como también del
dominio pinturasiris.cl.

3. Que por otra parte, del Primer Solicitante no realizd presentacion alguna en autos ni
tampoco acreditd derecho alguno respecto del dominio en disputa.

4. Que en tales circunstancias es del todo evidente el mejor derecho acreditado a través de
registros marcarios, del cual goza el Segundo Solicitante en autos, en mérito de lo cual

SE RESUELVE:

Se asigna el dominio iris-seguridad.cl al Segundo Solicitante Sres. Tricolor S.A. Rep. por Silva
& Cia.- (TRICOLOR S A)

Notifiquese por carta certificada a las partes y por e-mail bajo firma electronica a NIC Chile.
Enviese ademas e-mails para fines informativos a las partes.

Como testigos de haberse dictado la presente resolucion firman dofia Faviola Godoy Vega
Rut 15.430.652-8 y dofia Constanza Villalobos Risco RUT: 10.975.928, Ambas de mi mismo

domicilio.
GABRIELA PAIVA HANTKE
Juez Arbitro Arbitrador
Testigos.
FAVIOLA GODOY VEGA CONSTANZA VILLALOBOS RISCO.

RUT: 15.430.652-8 RUT: 10.975.928-7



