JANETT FUENTEALBA ROLLAT
Juez Arbitro NIC Chile

Santiago, 30 de Enero de 2009.

Juicio arbitral neptun.cl
Rol 62 - 2008

VISTOS:

Que mediante OF 09992 de Nic Chile, de fecha 5 de Dic. de 2008, se designé a
la suscrita como arbitro para la resolucién del conflicto sobre el referido
nombre de dominio neptun.cl

Que habiendo aceptado el cargo de arbitro y jurando desempefiarlo fielmente,
se citd6 a las partes a una audiencia de conciliacion y/o fijacién de
procedimiento, a celebrarse el dia Martes 23 de Diciembre de 2008, a las
10:00 horas, en el despacho de esta Juez Arbitro, notificAndoseles la misma
por carta certificada, lo que consta en autos.

Que con fecha 23 de diciembre de 2008, a la hora fijada se llevd a efecto la
audiencia, con la asistencia de dofia Carolina Saez Tapia, egresada de
derecho, con poder delegado del abogado don MATIAS SOMARRIVA LABRA,
por el segundo solicitante, NEPTUNIA S.A., en rebeldia del primer solicitante
don Ishbak Ari Shehadeh Vergara, y el arbitro que conoce de este conflicto.

Que conforme a lo dispuesto en el art. 8° inciso 4°, anexo 1, del
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje, y al no haberse producido conciliacidn,
por la inasistencia del primer solicitante, se fijo el procedimiento arbitral a
seguir, de todo lo cual se levanté acta, dandose por notificada personalmente
a la parte asistente.

Que en el procedimiento fijado anteriormente, se estipulé un plazo de 10 dias
habiles para que ambas partes presentaran sus argumentos y pruebas en
relacion a la solicitud de nombres de dominio.

Que transcurrido el plazo indicado, tan so6lo el segundo solicitante allegd al
proceso sus argumentos y documentos, lo cual consta en autos. Luego, y
atendido el mérito de autos, con fecha 26 de Enero de 2009, se citd a las
partes para oir sentencia.

Y ademas teniendo presente:

1°. Que con fecha 8 de Enero de 2009, don Matias Somarriva Labra,
abogado, en representacion de NEPTUNIA S.A., como segundo solicitante y
demandante, interpuso demanda arbitral de asignacién de nombre de dominio,
escrito en el cual expuso sus argumentos para obtener que le sea otorgado el
dominio en disputa.

2°. Los argumentos antes sefialados, en sintesis, son los siguientes:
1. BREVE HISTORIA DE NEPTUNIA S.A.

Neptunia S.A. inici6 actividades en Agosto 1980, en la provincia del
Callao, con el objetivo de brindar el mejor servicio en apoyo al comercio exterior
peruano. Cuatro afios mas tarde, inauguré su primer terminal extraportuario,
ubicado en la Av. Argentina - Callao en un area de 80.000 m2.

El fuerte incremento en los movimientos de contenedores movilizados por
la empresa en 1992, motivé al grupo a crear la empresa subsidiaria, Container
Depot, invirtiendo en un area de 95,000 m2 en la zona de Ventanilla. Inicié sus
actividades brindando a las lineas navieras el servicio de almacenaje, reparacion,
mantenimiento y administracion de sus contenedores vacios.

Asimismo, con la finalidad de desarrollar actividades complementarias al
negocio, se creé la empresa relacionada Triton Transports, la cual presta
servicios de transporte de carga local y nacional, contribuyendo al objetivo de
brindar un servicio integral a los clientes.
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En 1994, el incremento en los volumenes operados, acompafiado de una
agresiva campafia comercial, generé la necesidad de crear otra empresa
subsidiaria: Oceénica S.A. Esta nueva empresa orientd sus servicios al sector
exportador, a través de los servicios de consolidacion de carga, supervision de
llenado, transporte al costado de la nave, almacenaje a contenedores
refrigerados y resguardo aduanero entre otros, en un area de 65,000 m2 en la
zona de Ventanilla.

Luego de alcanzar un excelente grado de especializacion y con el objetivo
de optimizar el movimiento operativo y comercial se realiz6 la fusién de dos
compafias del grupo, Container Depot y Oceanica, en el afio 1997,
manteniéndose la razon social de Oceénica S.A..

Un aflo mas tarde, pensando en poder brindar un servicio integrado a sus
clientes y con el fin de incrementar la presencia en los principales puertos del
pais, se implement6 una sucursal en el puerto de Paita, provincia del
departamento de Piura de Per(, operando en un area de 40,000 m2.

Consecuente con las politicas de calidad implementadas y que les
permitié alcanzar la posicion de lideres en el manejo de cargas y contenedores
en el pais, Neptunia con el fin de asegurar los servicios que brinda a sus clientes
en sus necesidades y expectativas, logra que Bureau Veritas Quality International
(BVQI) certifique el sistema de calidad de los diferentes servicios prestados,
cumpliendo éstos los requisitos exigidos por la norma ISO 9002.

En el afio 2000, con el claro objetivo de racionalizacién, se realiza la
fusidn entre Oceanica y Neptunia, manteniendo la razén social de esta ultima:
NEPTUNIA. Asi, Neptunia diversifica sus actividades, incursionando en la
prestacion de servicios de logistica integral y almacenes, orientandose a brindar
un servicio personalizado acorde a las necesidades y procesos del cliente.
También amplio la gama de servicios, incursionando en la prestacion de servicios
de Custodia de Archivos a través de su unidad FILE TAINER.

En el 2003 se inauguré el Centro Logistico metalargico (CLM) con
instalaciones internas de via férrea, asi como la inauguracién del Almacén 6 con
capacidad techada de 4,000 m2 y 5,000 posiciones de paletas. Asimismo se
adquiere un nuevo terreno de 90,000 m2 para la atencién exclusiva del Terminal
de Importacion, colindante al Centro Logistico. Por otro lado se implementa un
innovador proceso de atencion en el Depoésito de Contenedores Vacios, basado
en el uso de equipos de computo portatil denominados PDT’s, permitiendo esto
agilizar los tiempos de atencién y poder contar las lineas con informacién en
tiempo real del movimiento de sus contenedores.

En el afio 2005 Neptunia S.A. cumplié 25 afios de exitosas operaciones al
servicio del comercio exterior peruano, con el compromiso de mejorar dia a dia
en provecho de sus clientes.

2. NEPTUNIA S.A. ha solicitado el registro de su marca ante el INAPI. Dicha
marca se estructura sobre el término “NEPTUNIA”™:
» Solicitud N° 829.995, “NEPTUNIA", mixta, para distinguir
“transporte, embalaje y almacenaje de mercaderias”, en la clase
39.

3. VINCULACION ENTRE EL NOMBRE DE DOMINIO SOLICITAD O
NEPTUN.CL Y NEPTUNIA S.A.

La empresa es titular de una solicitud de registro marcario “NEPTUNIA”,
expresion que también corresponde y coincide con el nombre comercial de
NEPTUNIA S.A. De esta forma, el dominio solicitado NEPTUN.CL aparece como
una simple abreviacion de la expresion que identifica a la empresa, tanto en Chile
como el extranjero. En este sentido, la simple eliminacién de las dos letras finales
gue componen la marca y su nombre comercial, bajo ningn punto de vista
puede ser considerado como un elemento diferenciador suficiente y adecuado.

La siguiente comparacion es elocuente:

. NEPTUNIA (marca y nombre comercial de la empresa)
. NEPTUN.CL (nombre de dominio en disputa)
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Asi pues, atendidas las minimas diferencias entre ambas expresiones,
seria perfectamente posible que un usuario de Internet incurriera en confusion e
ingresara al sitio NEPTUN.CL pensando que éste contiene informacién de
Neptunia S.A. En el caso de autos, resulta evidente que la inscripcion del dominio
NEPTUN.CL infringe los derechos validamente adquiridos por Neptunia S.A.

Luego de una breve descripcion de los nombres de dominio y su
importancia, indicé que el concepto de nombre de dominio lleva implicita la idea
de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se
identifiqgue como efectivamente corresponda a dicha entidad, organizacion o
empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet careceria de
sentido y se transformaria en un instrumento confuso, cadtico y de escaso valor
comercial.

En cuanto a los criterios aplicables para conflictos de asignacion de
nombres de dominio destacé lo siguientes:
A) Criterio de la titularidad sobre marcas comercia  les y su relacién con
los nombres de dominio. Tanto en el derecho comparado, y por cierto en los
ultimos afios también por la uniforme jurisprudencia en nuestro pais, se ha
efectuado una inmediata y logica relacion entre los nombres de dominio y las
marcas comerciales. Asi pues, la resolucion de los conflictos por asignacion de
nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atencion a la titularidad de
registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio.

Las normas legales de ICANN, la OMPI y NIC CHILE apoyan de manera
clara este criterio

B) Criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresaria | Legitimo,

gue se refiere a que tendra un mejor derecho sobre un nombre de
dominio indicativo de algun producto o servicio, el solicitante que efectivamente
ofrezca dichos productos y servicios. Es NEPTUNIA S.A. quien utiliza una
expresion grafica y fonéticamente similar al nombre de dominio en disputa
“NEPTUN.CL” para identificar y distinguir sus servicios tanto en el mercado
chileno como extranjera; es ella quien efectiva y realmente utiliza el término
“NEPTUNIA”", confusamente similar a la expresién “NEPTUN" sobre la cual se
estructura el nombre de dominio en conflicto “NEPTUN.CL”, por lo que los
usuarios de Internet ya identifican y asocian dicha expresién y sus derivaciones
con ella.
Q) Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido: éste postula que el titular
de un nombre de dominio debe ser la parte que les ha conferido a los mismos
fama, notoriedad y prestigio. Este criterio, ademas, indica que cuando una marca
alcanza los caracteres de fama, notoriedad y prestigio su campo de proteccion
debe ampliarse, para evitar confusiones en el mercado y un aprovechamiento de
ella por parte de terceros, lo que se apoya en lo establecido en el Convenio de
Paris. La aplicacion de este criterio obligaria a concluir que esta solicitante tiene
el mejor derecho sobre el hombre de dominio “NEPTUN.CL”", debido a que la
denominacion “NEPTUNIA” fue su creacidén hace mas de 27 afios y ha sido
éste quien le ha otorgado fama y prestigio en nuest  ro paisy en el mundo ,
D) Uso efectivo en Internet del signo “NEPTUN _IA™: la expresion
“NEPTUNIA” que identifica a NEPTUN IA S.A. se utiliza efectivamente en
Internet . En efecto, si uno ingresa al sitio www.neptunia.com.pe, , podra apreciar
gue éste se encuentra activo y contiene abundante informacién respecto a
NEPTUNIA S.A. y sus servicios.

Asi las cosas, los usuarios de Internet identifican y asocian la expresion
“NEPTUNIA” o su simil “NEPTUN” con la empresa, con lo cual al enfrentarse al
dominio “NEPTUN.CL” claramente lo relacionaran.

E) Convenio de Paris.

El Convenio de Paris, promulgado en Chile mediante el Decreto N° 425 del
Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial de 30
Septiembre de 1991, en su articulo 6 Bis establece que las marcas famosas y
notorias, como es el caso de “NEPTUNIA” han de protegerse especialmente por
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los paises miembros de la Union, toda vez que de su explotacion no autorizada
se deriva, por un lado la dilucion del poder distintivo intrinseco de dichas marcas
y por otro, el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar
productos y servicios que no han contribuido a la creacion de dicha notoriedad,
con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y
notoria.

2°. Que el segundo solicitante adjuntd la siguiente prueba documental, no

objetada por la contraria:

1. Copias simples del certificados de solicitud de registro ya individualizadas.

2. Impresiones del sitio web www.neptunia.cl, referida a sus servicios y clientes,
entre las cuales se encuentran algunas empresas chilenas.

3. Impresion del articulo “NEPTUNIA S.A. adquiri6 83% de File Service S.A.,
empresa de manejo y almacenamiento de archivos empresariales”, publicado
en el sitio web www.latincouncel.com con fecha 08 de Mayo de 2007, donde
se comenta las fusiones y adquisiciones de esta empresa.

4. Impresion del articulo “Adquieren empresa especializada en gestién de
archivos empresariales”, publicado en el sitio web www.catpes.com con fecha
26 de Marzo de 2007, en la cual se comenta la adquisicion de NEPTUNIA
S.A de la empresa “File Service”.

3°. Que el primer solicitante no allegé sus argumentos ni adjuntd prueba
alguna a este proceso, tal como consta en autos y se certificé con fecha 16 de
Enero de 2009.

4°, Que, con fecha 26 de Enero de 2009, este Tribunal citd a las partes a oir
sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en relacion al presente litigio, y de acuerdo al mérito de los
antecedentes expresados y hechos llegar a este Tribunal Arbitral, el conflicto
de autos se centra en determinar cual de las dos partes en conflicto posee el
mejor derecho, en cuanto a la asignaciéon del nombre de dominio en disputa,
neptun.cl

SEGUNDO: Que don ISHBAK ARI SHEHADEH VERGARA es el primer
solicitante del dominio en disputa, motivo por el cual le ampara el principio
“first come, first served”, o principio del primer solicitante, el cual nos sefiala
que el nombre de dominio en disputa debe ser asignado a quien primero
solicitd su inscripcién. Sin embargo, este principio no es de aplicacidon erga
omnes, sino que debe aplicarse Unica y exclusivamente cuando del mérito del
proceso no fluyan otros antecedentes que formen conviccidn de que existen
antecedentes de hecho o de derecho que a su vez formen un “mejor derecho”
para otro solicitante del mismo dominio, es decir, es un principio de ultima
ratio.

TERCERO: Que de acuerdo al mérito de autos, y segun se certificé en el
proceso, el primer solicitante no comparecié a la primera audiencia, y no
allegdé al proceso prueba alguna que permita al Tribunal informarse sobre sus
pretensiones respecto al nombre de dominio en disputa, por lo cual se estima
gue no posee mas elementos de conviccion que el enunciado en el
considerando anterior, y deja expresa constancia que su inactividad procesal
es un elemento a tener en consideracion para la resolucién del presente
conflicto.

CUARTO: Que el segundo solicitante y demandante de autos, NEPTUNIA S.A.,
para efectos de acreditar un legitimo derecho respecto al nombre de dominio
en disputa neptun.cl, acreditdé haber solicitado ante el INAPI la marca
comercial NEPTUNIA, mixta, para distinguir “transporte, embalaje vy
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almacenaje de mercaderias”, en la clase 39. Sefiala que esta expresion
corresponde y coincide con el nombre comercial de Neptunia S.A. De esta
forma, el dominio solicitado aparece como una simple abreviacion de la
expresion que identifica a la empresa, tanto en Chile como en el extranjero.
Asi, la simple eliminacion de las dos letras finales que componen la solicitud de
la marca comercial y el nombre comercial, bajo ningln punto de vista puede
ser considerada como un elemento diferenciador suficiente y adecuado.
Atendidas pues, las minimas diferencias entre ambas expresiones, seria
perfectamente posible que un usuario de Internet incurra en confusidon y por
tanto, al ingresar al sitio neptun.cl estime que contiene informaciéon de la
empresa solicitante Neptunia S.A.

QUINTO: Que este Tribunal estima que el primer solicitante ha actuado de
mala fe, al intentar inscribir para si el nombre de dominio en disputa
neptun.cl, toda vez que es evidente que la sola abreviacion de la palabra
“"NEPTUNIA", no constituye un elemento diferenciador entre ambos vocablos,
por lo cual este Tribunal considera que se ha intentado inscribir un signo que
es engafosamente similar al del segundo solicitante, con lo cual existe el
riesgo cierto de error y confusion ente los consumidores, toda vez que a la luz
de lo expuesto, de asignarse el nombre de dominio al primer solicitante, los
usuarios al ingresar a dicho portal lo haran creyendo encontrar los bienes y
servicios ofertados por el segundo solicitante, lo cual a todas luces sera
errado. Cabe sefialar ademas que la inactividad procesal del primer solicitante
no hace mas que crear la conviccion en este Tribunal que no posee elemento
alguno que indique que el primer solicitante querria darle un uso distinto al
nombre de dominio en disputa, con lo cual no se puede sino acoger lo
planteado por el segundo solicitante en relacion al particular.

SEXTO: Que este Tribunal estima, ademas, que el primer solicitante no podia
sino conocer la fama y notoriedad de los servicios ofertados por el segundo
solicitante, toda vez que la palabra NEPTUN es indicativa tanto de la empresa,
como de sus servicios, la cual posee amplia presencia en el mercado peruano
y en el nacional. Que por estos motivos, este Tribunal estima que el primer
solicitante no posee interés legitimo en torno a la expresion antedicha, y en
cambio el segundo solicitante si posee derechos adquiridos en cuando a dicha
expresion, por lo cual no cabe sino desprender que es a éste a quien debe ser
asignado el nombre de dominio en disputa, neptun.cl

SEPTIMO: Que, a mayor abundamiento, este Tribunal estima que el segundo
solicitante al haber solicitado ante el INAPI el registro marcario que contiene la
expresion NEPTUNIA y teniendo en consideracion lo anteriormente expuesto,
se estimara como fundamento central por este juez arbitro para acoger la
demanda de oposicidén intentada, lo cual se desprende de los antecedentes
hechos valer ante este Tribunal Arbitral, los cuales en conjunto obran como
antecedentes de un mejor derecho a su favor. Que estos argumentos son
decisorios de mejor derecho, puesto que cualquier consumidor o usuario de
Internet que ingrese neptun.cl, creerd que esta ingresando al portal donde se
ofertan los servicios del segundo solicitante. Por todos estos motivos es que
este juez arbitro ha llegado a la conviccidn de que existe por parte del
segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio neptun.cl, a
saber, el dominio en disputa.

OCTAVO: Que este Tribunal estima ademas, que en el caso en particular el
principio conocido como Principio del Primer Solicitante, o “first come, first
served”, debera ceder ante los antecedentes y probanzas aportadas por el
segundo solicitante, puesto que del examen exhaustivo de éstas se aprecia
que existe un mejor derecho a favor de éste, motivo por el cual dicho principio
debera ceder. En el particular, prima en opinion de este Juez Arbitro el criterio
de la titularidad del registro marcario para el signo pedido, criterio que se
encuentra recogido por la Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP)
desarrollada por ICANN, organismo rector en la materia, documento que
reconoce la aplicacion del principio antes sefialado, el cual ademas ha sido
recogido en el seno de la OMPI, y en Ultimo término, por la Reglamentacion de
Nic Chile, vigente en esta materia.
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NOVENO: Que este juez arbitro actla en su calidad de Arbitro Arbitrador, en
el sentido que debe resolver el presente conflicto segin lo que la prudencia y
la equidad le sefialen, ademas de las normas que hayan sido aprobadas por
las partes que son la base de este procedimiento. Que es justamente sobre
estos principios sobre los que se ha valorado todos y cada uno de los
antecedentes hechos valer ante este Tribunal Arbitral, con lo cual se ha
formado la conviccidn absoluta de que es al segundo solicitante a quien debe
ser asignado el nombre de dominio en disputa, neptun.cl, conviccidon que
emana de la ponderacion de todos los antecedentes y probanzas hechos valer
en juicio, y teniendo en especial consideracion la inactividad procesal del
primer solicitante y demandado de autos.

DECIMO: Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la asignacion
del nombre de dominio neptun.cl al segundo solicitante no vulnera derechos
de ninguna especie.

UNDECIMO: Que de acuerdo con lo expuesto en los considerandos
precedentes, lo que disponen los articulos 222 y siguientes del Cédigo
Organico de Tribunales, los articulos 636 y siguientes del Coddigo de
Procedimiento Civil, y en el art. 8°, Anexo 1°, del Procedimiento de Mediacion
y Arbitraje de la Reglamentacion para el Funcionamiento del sistema de
Nombres de Dominio .CL, de Nic Chile, y los principios de prudencia y equidad
y las disposiciones de nuestro ordenamiento juridico

SE RESUELVE:

Acoger la demanda de oposicion interpuesta, y por ende asignar el nombre de
dominio neptun.cl al segundo solicitante, esto es, NEPTUNIA S.A., Rut
78.061.840-K.

Notifiquese la presente sentencia a las partes via carta certificada y ademas
por correo electrénico, con firma digital, y por esta Ultima via, a Nic Chile.

Remitase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat
Abogado

Juez Arbitro

Nic Chile.

Autorizé don Pedro Sada Azar, Notario Titular de Santiago.
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