SENTENCIA
pullmanlascar.cl
Rol N° 035-2014

Santiago, 13 de junio de dos mil catorce.

VISTOS:

Que con fecha, catorce de agosto de dos mil trece, el seior OMAR NELSON
GALLEGUILLOS GONZALEZ, a su vez contacto administrativo, domiciliado en
Recoleta numero seiscientos setenta y ocho, Coquimbo, Coquimbo, solicitd ante NIC Chile
la inscripcion del nombre de dominio “pullmanlascar.cl”; que con fecha once de
septiembre de dos mil trece, los sefiores PULLMAN CARGO S.A., domiciliados en San
Borja nimero doscientos treinta y cinco, Estacion Central, Santiago, siendo su contacto
administrativo don Alex Severin Saavedra, domiciliado en General del Canto nimero
ciento cinco, oficina trescientos catorce, Providencia, Santiago; solicitaron, a su vez, ante
NIC Chile la inscripcion del nombre de dominio “pullmanlascar.cl” , dando lugar a este
proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediacion y Arbitraje”,
contenido en el anexo 1, de la “Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio CL”.

Que mediante oficio de NIC Chile nimero diecinueve mil quinientos ochenta y uno, de
fecha siete de abril de dos mil catorce, se designé a la suscrita como arbitro para la
resolucion del conflicto sobre asignacion del referido nombre de dominio.

Que una vez aceptado el cargo de arbitro y jurado desempenarlo en conformidad a la ley, se
cito a las partes a una audiencia de conciliacion y/o de fijacion del procedimiento. Segun
consta en autos, la resolucion antes indicada fue notificada a NIC Chile via e-mail y a las
partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar su respectiva solicitud, el cual
se entiende valido para todos los efectos legales, segin lo establece el articulo 11 de la
Reglamentacién pertinente.

Que a la audiencia de conciliacion y/o de fijacion del procedimiento sefialada, concurrieron
los sefiores PULLMAN CARGO S.A., sin que se produjera conciliacion.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N° 8, inciso cuarto del Anexo 1, sobre
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje de la Reglamentacion para el Funcionamiento del
Registro de Nombres de Dominio CL, se procedid a fijar el procedimiento arbitral a seguir
y el monto de los honorarios arbitrales.

Que en dicho procedimiento se establecid un plazo para que las partes presentaran sus
argumentaciones y pretensiones y un periodo de traslados.

Que en el periodo establecido para la presentacion de argumentaciones y pretensiones los
sefiores PULLMAN CARGO S.A. hicieron uso de dicho plazo, acompafando en este
mismo periodo la prueba en que fundaban sus pretensiones.

Que habiéndose conferido el traslado respectivo, el sefior OMAR NELSON
GALLEGUILLOS GONZALEZ no hizo uso de él.



Se recibid la causa a prueba y se fij6 como hecho sustancial, pertinente y controvertido:
Existencia y hechos que constituyen el derecho alegado y se notificd a las partes de la
resolucidn que recibio la causa a prueba, segun consta en autos.

Que en el periodo establecido para la prueba los sefiores PULLMAN CARGO S.A.
hicieron uso del plazo, acompafiando documentos y reiterando en parte de prueba todos y
cada uno de los documentos acompaiiados en el proceso.

Se cit6 a las partes a oir sentencia, con fecha treinta de mayo de dos mil catorce.

Que existe constancia en autos que los sefiores PULLMAN CARGO S.A., pagaron la
totalidad de los honorarios arbitrales.

Que en cuanto a las argumentaciones y pretensiones de las partes, los sefiores PULLMAN
CARGO S.A. argumentan que son una prestigiosa empresa nacional, que ha operado por
mas de sesenta afios en el rubro del transporte, permitiendo a generaciones completas
descubrir y conocer los hermosos paisajes de nuestro pais. Y que en la actualidad
comprende tres unidades de negocios independientes: Transporte de Pasajeros, Transporte
de Carga y Transporte de Trabajadores, cada una compuesta por un grupo de profesionales
competentes y comprometidos con los objetivos de la compafiia. Sefialan que debido a la
excelente calidad de sus servicios, siempre se han preocupado de resguardar su imagen,
objetivo en el cual las marcas PULLMAN BUS y PULLMAN CARGO, han ocupado un
lugar central. Sostienen que dichas marcas gozan de gran fama y notoriedad y cuentan con
un incuestionable posicionamiento en el mercado chileno. Y que identifican a una de las
empresas de transporte mas importantes de nuestro pais, la cual actualmente llega a mas de
doscientos destinos. Sefialan que son titulares de registros. Y que su principal accionista,
don PEDRO FARIAS SOTO, es titular de la marca PULLMAN BUS, bajo registros, y que
la sociedad VIDAL Y FARIAS LIMITADA, con la cual se relacionan, es titular de un
registro PULLMAN BUS. Agregan ademds, que la sociedad L y R S. A. con la que
también se relacionan, es titular de un registro PULLMAN BUS. Reiteran que PULLMAN
ha creado una imagen corporativa, que goza de un amplio prestigio y reconocimiento entre
todos los chilenos, la cual incorpora responsabilidad empresarial, que se traduce en
responder satisfactoriamente a las necesidades de los clientes. Reiteran que las marcas
PULLMAN BUS y PULLMAN CARGO han sido utilizadas de forma real y efectiva en
nuestro territorio nacional desde hace mas de sesenta afios, adquiriendo un alto grado de
notoriedad. Y que su fama se ha extendido a tal punto que se han transformado en aquellas
marcas denominadas por la doctrina como “renombradas”, es decir, que son conocidas no
solo por un grupo particular de consumidores sino que por el publico en general. Sefalan
que debido a que el senor OMAR GALLEGUILLOS también opera en el area del
transporte, si se le concede el dominio, los consumidores podrian pensar que son ellos los
que ofrecen sus servicios a través de dicho sitio de internet, lo cual les beneficiaria
ilegitimamente y perjudicaria los intereses de¢ PULLMAN CARGO S.A. Reiteran que su
nombre comercial es “PULLMAN CARGO S.A.”; es decir, el elemento principal de su
razén social es “PULLMAN?, al igual que el dominio en disputa, lo cual incrementa las
posibilidades de que el publico consumidor sufra errores, confusiones o engafios al no ser
capaz de identificar el origen empresarial de los servicios ofrecidos en Internet. Agregan
ademads, que ello evidencia su real y legitimo interés sobre el dominio en disputa.
Mencionan sus derechos marcarios como sigue: Registro N° 959.322, “PULLMAN BUS”,
denominativa, servicios, clase 39; los derechos marcarios de su accionista don PEDRO
FARIAS SOTO: Registro N° 832.188, “PULLMAN BUS”, denominativa, servicios, clase
38; Registro N° 883.730, “PULLMAN BUS”, mixta, servicios, clase 43; los derechos



marcarios de la sociedad VIDAL Y FARIAS LIMITADA: Registro N° 832.189,
“PULLMAN BUS”, denominativa, servicios, clase 35; los derechos marcarios de la
sociedad Ly R S. A., Registro N° 838.286, denominativa, servicios, clase 36.

Y, a modo de ejemplo, su titularidad respecto de los siguientes nombres de dominio:
“pulman.cl”, “pullmanbus.cl” y “pullmancargo.cl”.

Sefialan, los criterios aplicables para conflictos de asignaciéon de nombres de dominio, a
saber: A) Criterio de la Existencia de Marcas Comerciales Previas pues es titular de marcas
comerciales practicamente idénticas al nombre de dominio en disputa; B) Criterio de la
Fama y Notoriedad pues han adoptado las expresiones “PULLMAN BUS” y “PULLMAN
CARGO” y las han posicionado en el mercado, dotandolas de gran prestigio en todo el
territorio nacional.

En el Derecho citan el Articulo 6 bis y 8 de El Convenio de Paris, promulgado mediante el
Decreto N° 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores y publicado en el Diario Oficial de
fecha treinta de septiembre de mil novecientos noventa y uno.

Como fundamento de su argumentacion acompafian: Impresion obtenida de la pagina Web
del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N°
959.322, “PULLMAN BUS”, denominativa, servicios, clase 39; Impresion obtenida de la
pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre
Registro N° 832.188, “PULLMAN BUS”, denominativa, servicios, clase 38; Impresion
obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl
consulta sobre Registro N° 832.189, “PULLMAN BUS”, denominativa, servicios, clase 35;
Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial
www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 883.730, “PULLMAN BUS”, mixta, servicios,
clase 43; Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad
Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 838.286, “PULLMAN BUS”,
denominativa, servicios, clase 36.

Que en el periodo probatorio los sefiores PULLMAN CARGO S.A. acompafiaron en parte
de prueba los siguientes documentos: Impresion obtenida de la pagina Web www.bing.com
resultado de la busqueda de la expresion “PULLMANLASCAR.CL”, de fecha veinte de
mayo de dos mil catorce; Impresion de tres paginas obtenidas de la pagina Web
www.google.cl resultado de la busqueda de la expresion “PULLMAN LASCAR?”, de fecha
veinte de mayo de dos mil catorce.

CONSIDERANDO:

l.- Que consta en autos que don OMAR NELSON GALLEGUILLOS tiene la calidad
de primer solicitante puesto que pidié el dominio en cuestion en estos autos, en forma
previa a los sefiores PULLMAN CARGO S.A.;

2.- Que de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 14, Inciso 1° de la Reglamentacion
para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, las normas pertinentes
para la resolucion de un conflicto de esta naturaleza son, las normas sobre abuso de
publicidad, los principios de competencia leal y la ética mercantil, como los derechos
validamente adquiridos respecto de terceros;

3.- Que igualmente el Anexo 1 de la Reglamentacion antes mencionada, que fija el
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje, en su articulo siete, establece el caracter de



“arbitrador”, de los arbitros competentes para la resolucion de conflictos de esta naturaleza,
lo que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislacion procesal civil, que el
arbitro debera resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dictaren;

4.- Que, ademas, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio
resumido en la expresion inglesa “First Come, First Served”, en virtud del cual la solicitud
previa en el tiempo prevalece sobre la solicitud posterior, excepto mala fe del solicitante
previo;

5.- Que este principio, en opinion de este Tribunal, estd consagrado, implicitamente, en
el articulo 8, inciso 4, del ANEXO 1, sobre Procedimiento de Mediacion y Arbitraje que
establece: “Para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la
audiencia, el arbitro emitird una resolucion que ordene que el dominio en disputa se asigne
al primer solicitante, o que se mantenga su actual asignacion, en caso de solicitud de
revocacion’;

6.- Que en opinidon de este sentenciador este principio no es exclusivo del sistema de
nombres del dominio sino que estd consagrado también en nuestro ordenamiento juridico,
en otras materias, tal es el caso, a titulo de ejemplo, el articulo 20 letra h) de la ley 19.039,
Ley de Propiedad Industrial, que establece: “ No podran registrarse como marcas: h)
aquellas iguales o que grafica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan
confundirse con otras ya registradas o validamente solicitadas con anterioridad...”, donde
consta que el legislador le da preferencia a una solicitud previa en el tiempo en relaciéon con
una solicitud posterior;

7.- Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, este principio tiene
excepciones que estdn consagradas en el mismo articulo ya mencionado y que estan
constituidas, en general, por casos en que el solicitante posterior acredita un derecho o uso
previo al de la solicitud prioritaria;

8.- Que este Tribunal, estima que este principio tiene aplicacion en la especie, siempre
que no sea posible resolver el conflicto en base a las normas ya citadas y siempre y cuando
el solicitante posterior en el tiempo no acredite algun derecho, interés, uso o relacion con el
dominio en cuestion, que de acuerdo a las normas de prudencia de este sentenciador
amerite dejar sin efecto el mencionado principio;

9.- Que, en consecuencia, en opinion de este sentenciador una vez presentadas las
solicitudes respectivas por las partes, y para la aplicacion de las normas mencionadas para
la resolucion del conflicto, éstas se encuentran en igualdad de condiciones y, el mencionado
principio debe ser aplicado en forma residual, esto es, en caso que ninguna de las normas
citadas pueda ser aplicada;

10.-  Que respecto a las normas relativas al abuso de publicidad las que habiendo sido
derogadas, esta referencia debe ser entendida como hecha a la ley que le sucede la N°
19.733, sobre “Libertades de Opinion e Informacién y Ejercicio del Periodismo”, los
principios de competencia leal y ética mercantil, este Tribunal deduce que no existe
infraccion por ninguna de las partes en conflicto, puesto que no se ha acreditado en autos
un hecho material que constituya dicha infraccion;

11.- Que para determinar si existe infraccion a derechos validamente adquiridos,
atendida la naturaleza de la materia en conflicto, se hace necesario determinar, a su vez, la
naturaleza de la expresion que constituye el dominio en cuestién y el interés de las partes
respecto del mismo;

12.-  Que respecto de la naturaleza de la expresion que constituye el dominio en
conflicto, es un hecho cierto, que no necesita prueba que estd constituido por dos segmentos



denominativos preexistentes como son “PULLMAN” y “LASCAR”, un vocablo en lengua
inglesa el primero y en lengua castellana el segundo, ambos con un significado claro y
preciso;

13.- Que lo antes expresado significa que estas expresiones, individualmente
consideradas, no son creacion intelectual ni de uso exclusivo de ninguna de las partes en
conflicto en autos;

14.-  Que respecto del interés del primer solicitante, consta que no comparecio en tiempo
ni en forma por lo que manifiesta su interés con la sola presentacion de su solicitud en
primer lugar;

15.-  Que respecto del interés del segundo solicitante, consta de los antecedentes
acompanados, no objetados, que la parte distintiva de su razén social es la expresion
PULLMAN, que es titular del registro en Chile de la marca “PULLMAN BUS”, para
distinguir servicios de transporte y otros relacionados de la clase 39, del Clasificador
Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, que este registro data
del afio 2012;

16.-Que asimismo acredita que terceros, supuestamente relacionados con esta parte, son
titulares de marcas registradas en Chile que incluyen la expresion PULLMAN;

17.- Que este Tribunal no considerard estos antecedentes pues no se acreditd relacion
alguna con la parte que lo presenta y, ain mas, aiin cuando se acreditara tal relacion, ello no
altera la decision del asunto controvertido;

18.-  Que, en consecuencia, dada la naturaleza del sistema de nombres del dominio y de
las expresiones que constituyen, el que se cuestiona en autos, y no habiendo ninguno de los
solicitantes acreditado algun derecho o relacion con un conjunto idéntico a
“pullmanlascar”, previo a su solicitud, se concluye que no existe infraccion a derechos
validamente adquiridos;

19.-  Que no existiendo infraccion a las normas citadas antes mencionadas, corresponde
resolver si procede la aplicacion del principio residual “First Come, First Served”, en base a
los antecedentes del proceso y conforme con las normas de prudencia y equidad de este
sentenciador;

20.-  Que respecto de la mala fe, en el caso sub lite, se presume la buena fe de las partes
en base a los principios generales de nuestro ordenamiento juridico y toda vez que no se ha
establecido hecho material alguno que configure la mala fe;

21.-  Que por otra parte, en materia de nombres del dominio no son aplicables las normas
relativas a marcas comerciales, puesto que un nombre de dominio s6lo puede ser asignado a
una persona;

22.-  Que la limitacién antes descrita ha determinado en la practica, la existencia de
asignaciones de nombres del dominio a diferentes personas, con la sola diferenciacion de
una letra o elemento, o el hecho de agregar o quitar a una expresion, una letra, palabra u
otros elementos alfanuméricos;

23.-  Que al no ser, los vocablos que constituyen el dominio en cuestion en autos,
creacion intelectual de alguna de las partes en conflicto, ni de un tercero, y mientras no se
demuestre lo contrario, cualquier persona puede hacer uso de ellas, respetando las normas
de nuestro ordenamiento juridico en relacion al uso y adquisicion de derechos sobre
denominaciones ya existentes, para ser aplicadas en actividades comerciales;

24.-  Que si bien el segundo solicitante es titular de la marca PULLMAN BUS, lo
anterior, en opiniéon de este sentenciador, denota, que si bien el segundo solicitante es



titular exclusivo de dicha marca, en materia de nombres del dominio, esta exclusividad esta
limitada a este conjunto individualmente considerado y no en conjunto con otros vocablos;
25.-  Que lo anterior se corrobora con inspeccion personal realizada por esta Arbitro al
sitio web www.nic.cl, donde consta la asignacion a terceros diferentes del segundo
solicitante de los dominios  “busespullmantur.cl”,  “comercialpullmanbus.cl”,
“cruceropullmantur.cl” y “pullmanayca.cl”;

26.- Que por otra parte, si bien las expresiones que constituyen el dominio,
individualmente consideradas, son preexistentes, como conjunto no consta un uso previo de
las partes, por lo que se deduce que quien primero adoptd este conjunto, en actividades
comerciales, es el primer solicitante;

27.- Consecuencialmente, considerando los antecedentes antes citados, de acuerdo a las
normas de prudencia y equidad, esta sentenciadora estima que no existen antecedentes
suficientes para preferir al segundo solicitante en relacion al primero;

28.-  Que lo anterior no impide la presencia comercial del segundo solicitante en la red,
puesto que tiene asignados otros dominios actualmente vigentes.

Que POR ESTAS CONSIDERACIONES vy visto en lo dispuesto en el Reglamento para el
Funcionamiento de Registro de Nombre del Dominio CL, anexo 1, Procedimiento de
mediacion y arbitraje, articulo 8, inciso 4, SE RESUELVE:

l.- Asignese el nombre del dominio “pullmanlascar.cl”, al primer solicitante don
OMAR NELSON GALLEGUILLOS

2.- Eliminese la solicitud de los sefiores PULLMAN CARGO S.A. ;

3.- Que existiendo motivo plausible para litigar cada parte pagara sus costas.

Notifiquese por carta certificada la presente resolucion a las partes y a la Secretaria de NIC
Chile, firmese la presente resolucion por el Arbitro y por los Testigos, dofia Daniela
Zamorano Montenegro y don Héctor Bertolotto Villouta en cumplimiento de lo dispuesto
en el articulo 640, del Cédigo de Procedimiento Civil y remitase el expediente a NIC Chile.

Andrea Tarres Jacqueline Abarza T.
Testigo Juez Arbitro

Héctor Bertolotto V.
Testigo



