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MAT: Asignacion de nombre de dominio “tranfish.cl”

Santiago, veintiocho de Diciembre de dos mil siete.

VISTOS:

1.- Que por oficio N° OF07637 de fecha 11 de Junio de 2007, el
Departamento de Ciencias de la Computacion de la Universidad de
Chile (NIC Chile), notificé al suscrito la designacién como Arbitro para
resolver el conflicto planteado por la inscripcidn del nombre de dominio
“tfranfish.cl”; entre Ivan Francisco Pino Ruiz, como primer solicitante, e
Inacui S.A., como segundo solicitante;

2- Que los nombres de dominio “.cl” se rigen en Chile conforme a un
estatuto especialmente dictado al efecto, denominado
“Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del
Dominio CL", en adelante el “Reglamento”, y cuyo anexo 1 contempla
las normas por las que se ha de regir el Procedimiento de Mediaciéon y
Arbitraje. Que de acuerdo a estas normas, y el encargo encomendado,
corresponde al suscrito resolver la materia debatida, fundado en su
calidad de “Arbitro Arbitrador”;

3.- Que concordante con lo expuesto, por resolucion de fecha 11 de
Junio de 2007, el suscrito aceptd el cargo de Arbitro Arbitrador, jurd
desempenarlo fielmente y citd a las partes a una audiencia para
convenir las reglas de procedimiento del arbifraje para el dia 25 de
Junio de 2007 a las 15:00 horas en las oficinas del Arbitro. Esta resolucion
se notificd a las partes por carta certificada, y via correo electronico a
los domicilios y direcciones registrados en NIC Chile;

4- Que habiendo sido vdlidamente citadas las partes, el respectivo
comparendo de fijacion de normas de procedimiento se llevd a cabo el
dia 25 de Junio de 2007, con la asistencia de la parte de Inacui S.A., que
fue representada por dona Andrea Dawson Ahumada, como segundo
solicitante, y en rebeldia del primer solicitante Ivén Francisco Pino Ruiz;

5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de Inacui
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S.A., hizo valer ante este Tribunal Arbitral sus pretensiones de mejor
derecho sobre el nombre de dominio “tranfish.cl”, para lo cual sostuvo y
demostrd lo siguiente: a) Que teniendo presente la finalidad de los
nombres de dominio, es fdcil concluir que los usuarios de Internet
pretenden efectivamente encontrar a quien ha utilizado dicha
expresion y quien ha resultado ser identificada por el publico
consumidor por este motivo, ya sea por la titularidad de derechos
marcarios, uso, U otros motivos. De esta manera, el concepto nombre de
dominio lleva implicita la idea de poder identificar a cada usuario en
Internet, de lo contrario el concepto de la red mundial careceria de
sentfido y se transformaria en una red confusa y cadtica; b) Que, esta
parte es una empresa relacionada con el grupo Indura, encargada de
la accidn de este grupo en el drea acuicola. Esta parte presta servicios
de ftransporte de peces y mariscos, cuyo plus es el proceso de
oxigenacion durante su fransporte; c) Que en este sentido, esta parte
cred la marca “Transfish”, uniendo las primeras letras de la palabra
“Transporte” con la palabra *“fish”, la que significa “pez” en idioma
inglés. La misma se encuentra registrada como marca comercial bajo el
N° 744.922, para distinguir servicios de la clase 39. Senala que en virtud
de lo anterior, evidentemente esta parte posee derechos marcarios
sobre la expresidon “Transfish”, denominacion casi idéntica al nombre de
dominio “tranfish.cl” de autos, y por tanto, titular de derechos exclusivos
y excluyentes para usar dicha expresion o expresiones similares; d) Que
el nombre de dominio “tranfish.cl” es casi idéntico a la marca Transfish a
nombre de esta parte, salvo por la letra "s”. Sostiene que bastaria
cometer un pequeno error de tipeo para que los internautas arriben a
otro sitio en la web, el que prestard los mismos servicios que aquellos
protegidos por la marca Transfish de esta parte, induciendo a los
consumidores a todo tipo de errores y enganos y, mdas aun, facilitdndose

la infraccion de la marca comercial registrada por esta parte; ) Indica
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también que el primer solicitante tiene el mismo giro de esta parte, toda
vez que se dedica a la prestacidon de servicios de transporte
especializado de peces vivos por carretera. Es mds, a la luz de los
antecedentes recabados y expuestos se concluye que la contraria se
desenvuelve en el mismo giro de esta parte y presta sus mismos servicios,
que por lo demds estdn protegidos por medio de la marca "“Transfish”
antes individualizada, cuestion que indudablemente generard en los
consumidores confusiones y errores con respecto al origen de los
servicios o productos que se encuentren, publiciten o comercialicen en
el sitio web al cual se acceda bajo el nombre de dominio tranfish.cl en
el caso de que estos productos o servicios no tengan su origen en esta
parte; f) Desde el punto de vista del Derecho, en virtud del articulo 19
numeral 24 y 25 de la Constitucion Politica de la RepuUblica, esta parte
concluye gque tiene pleno derecho a identificarse a si misma y a sus
productos, y a ser reconocido por los consumidores y el publico en
general, por medio de la expresion y marca comercial “Transfish”
debido a que se encuentren legitimamente amparadas por la Ley N°
19.039 de Propiedad Industrial mediante su registro, ya sea por cualquier
medio, incluido Internet; g) Que en virtud de los valores y principios de la
Ley de Propiedad Industrial N° 19.039, especialmente articulo 20 letras f)
y h), puede ser aplicado al caso de autos, en el que un tercero que no
es conocido ni identificado con la expresion, pretende obtener el
nombre de dominio Tranfish.cl aun cuando, dicha expresién es casi igual
a la marca comercial “Transfish” de esta parte. Ademds, si el primer
solicitante quiere usar el nombre de dominio en disputa para distinguir
los mismos servicios de aquellos protegidos por la marca Transfish, se
configuran entonces todos los supuestos contenidos en los articulados
ya citados para que el publico consumidor sea inducido a error o
confusidn con respecto al prestador, y a la naturaleza de los servicios

transados. Con todo, el Reglamento de Nic Chile tiene las mismas
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finalidades que nuestra ley de Marcas, es decir, la conservacion de un
mercado limpio, la proteccion final del publico consumidor y la correcta
identificacion de la fuente productora de bienes o prestadora de los
servicios; h) Que a la luz de lo establecido en el arficulo 14 del
Reglamento de Nic Chile, cabe hacer presente que es el primer
solicitante don Ivan Pino Ruiz quien debe asegurarse que su solicitud no
viole los derechos de Inacui S.A. Entfonces, es la primera solicitud la que
vulnera derechos vdlidamente adquiridos por esta parte, esto es,
derechos marcarios y de propiedad legalmente adquiridos, derecho al
libre y leal ejercicio de su actividad econdmica, derecho a ser
identificado correctamente en Internet asi como a sus productos vy
proyectos, derecho a mantener y a ser encontrado por sus clientes y
publico en general, entre ofros. Asi las cosas, el principio “first come first
served” no es absoluto, de hecho no debe aplicarse al caso de autos,
toda vez que la solicitud del primer solicitante infringié abiertamente el
articulo 14 en comento; i) Que la solicitud de esta parte aspira a lograr
una correcta identificacion en Internet de si misma y de los servicios por
la marca Transfish. De esta forma, nunca se ha pretendido evitar o
entorpecer el giro de la primera solicitante o de Transer Limitada, ni
tampoco evitar su correcta identificacion en Internet, identificacion que
exitosamente se ha dado por medio del uso de esta empresa
relacionada con el primer solicitante, del nombre de dominio transer.cl.
Entonces esta parte aspira a la proteccion de su marca Transfish y la
correcta identificacion en Internet, evitando que se configuren posibles
infracciones marcarias en virtud del uso que de una expresion tan similar
pueda hacer un tercero; j) En consecuencia, sostiene que a la luz de
todo lo expuesto, cabe concluir que esta parte es titular de derechos
marcarios sobre la expresion Transfish, muy similar al nombre de dominio
tranfish.cl disputado en autos para distinguir en resumen, fransporte de

todo tipo de mercaderias y personas por cualquier medio, relacionadas
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con la industria acuicola, pesquera y de fransporte maritimo, y que la
primera solicitante por medio del nombre de dominio transfish.cl
pretende desarrollar su giro de transporte de peces, queda claro que la
solicitud presentada por don Ivdn Pino Ruiz, viola los derechos
vdlidamente adquiridos por esta parte, correspondiéndole entonces el
mejor derecho al nombre de dominio que se disputa en autos arbitrales
a Inacui S.A.; k) En apoyo de sus argumentaciones acompand a este
Tribunal, para acreditar sus argumentaciones, copias de los siguientes
documentos: k.1) Copia simple de certificado de registro marcario N°
744.992, para distinguir servicios de ftfransporte de personas y de
mercaderias por cualquier medio; almacenaje de mercaderias,
organizacion de vigjes, corretaje de fransporte, informacion sobre
transporte, empaque y envasado de productos, entrega y distribucion
de mercaderias, principalmente de aquellas relacionadas con la
industria acuicola, pesquera y de transporte maritimo, de la clase 39; k.2)
Impresion de formulario del nombre de dominio franser.cl, en donde
consta que Ivdn Pino Ruiz es el contacto administrativo de transer.cl
cuya titularidad pertenece a Sociedad de Transportes y Servicios
Limitada; k.3) Impresion del sitio web www.transer.cl en link “Inicio” en
donde consta el giro de Transer Limitada en el aérea del transporte
especializado de peces; k.4) Impresion del sitio web www.transer.cl en
link "Quienes somos” en donde consta que el fundador de la empresa
es don Gonzalo Pino Ojeda, y el cardcter de empresa familiar de Transer
Limitada; k.5) E-mail enviado por don Ivdn Pino a esta parte, en el marco
de conversaciones sostenidas para un posible acuerdo amigable,
donde reconocié en resumen, ser representante de Transer Limitada,
empresa de fransporte terrestre especializada en peces vivos, y su
inquietud de posicionar una nueva marca Tranfish la que abarcaria el
giro de fransporte terrestre especializado mencionado;

6.- El primer solicitante no hizo valer sus pretensiones, por lo que el
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Tribunal Arbitral lo tuvo en rebeldia en esta, y las posteriores diligencias
en las que tfampoco hizo valer sus derechos.

7 .- Con fecha 12 de Julio de 2007 se dio traslado para contestar las
pretensiones o aseveraciones efectuadas por la parte de Inacui S.A., lo
gue no ocurrio;

8.- En consideracion a las normas de las reglas del procedimiento
acordado, en cuya virtud las partes delbben acompanar y/o hacer valer
todos los antecedentes o medios probatorios que respaldan sus
pretensiones, por resolucion de fecha 2 de octubre de 2007 se omitid
recibir la causa a prueba, y se citd a las partes a oir sentencia.

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

9.- Que, son hechos no controvertidos ni discutidos en la presente
causa los siguientes:

a) Que, habiendo sido legalmente emplazado el primer solicitante,
éste ha demostrado un total desinterés en la presente causa para hacer
valer sus derechos, desde el momento que no ha comparecido en
gestion alguna, ni menos ha acompanado en estos autos prueba de
ninguna especie tendiente a acreditar su mejor derecho sobre el
nombre de dominio en disputa, o desvirtuar la prueba acompanada por
la parte de Inacui S.A.;

b) Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se
aplica por regla general el principio de "first come, first served”, el mismo
no resulta ser una regla absoluta, menos tratdndose de causas
tramitadas en rebeldia del primer solicitante como es este caso.
Precisamente, la excepcion al principio se ampara entre ofros, en la
validaciéon o acreditacion de un mejor derecho por alguna de las
partes, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo
cuando ninguna de las partes en conflicto respalda sus pretensiones, o
ambas lo hacen encontrdndose en semejantes condiciones. No

obstante, en este caso ello no ocurrid, desde el momento que sdlo la
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parte de Inacui S.A. ha demostrado tener una legitima y vdlida
pretension;

c) Que, también es un hecho que la denominacion “Transfish” bajo
su forma de proteccion juridica y transmision y publicidad al publico,
como marca comercial y nombre publicitario o similar, es de propiedad
y uso del segundo solicitante, quién asi lo ha acreditado sobradamente
en autos;

10.- Que acreditado un legitimo interés o derecho del segundo
solicitante sobre la denominacion “Transfish”, cabe entonces
preguntarse si la sola diferenciacion de aquellas por la letra “s” con el
nombre de dominio en disputa, hace a este Ulfimo una expresion
substancialmente diferente en términos de desvirtuar la validez de la
pretensidon de este solicitante;

11.- Que a juicio de este Arbitro la pregunta planteada en el
considerando anterior, debe ser contestada negativamente, ya que la
simple diferenciacion en la pura letra "s” entre ambas denominaciones,
no otorga a la expresion pretendida una diferenciacion relevante
respecto de la denominacion “transfish”, de uso del segundo solicitante;
12.- Que asi las cosas, hace fuerza para este Arbitro el argumento de
coincidencia y similitud entre las expresiones “Tranfish” y “Transfish”, lo
que permite también crearse un juicio de la consistencia de los
argumentos de asociatividad o relacion que hace el segundo
solicitante; mismos que también se ven respaldados por la acreditacion
de la actividad o giro comercial del primer solicitante, que coincide con
aquel del segundo solicitante;

13.- Es por ello que frente a esta situacion, este Arbitro se hizo la
pregunta de si basta para dirimir el conflicto planteado, el mero hecho
de que el primer solicitante haya inicialmente solicitado el nombre de
dominio, no obstante ser el segundo solicitante titular de la marca

comercial “Transfish”. Para una adecuada respuesta, era muy relevante
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qgue el primer solicitante acreditara ademds su mejor derecho por
medios de pruebas suficientes, que a su vez también garantizaran la
buena fe de su solicitud, todo para desvirtuar lo sostenido por la
confraria, lo que de hecho no ocurrid. Ello, gueda confirmado por las
propias normas del Reglamento, en cuanto los nombres de dominio *.cl”
no deben afectar derechos de terceros;

14- Que a mayor abundamiento, en caso de tener que preferir un
signo distintivo por sobre otro, este Arbitro se inclina a preferir a quién
efectivamente ha acreditado el legitimo uso de un signo
substancialmente similar, y el sustento de su proteccidon a fravés de
privilegios industriales (marcas comerciales) y nombre comercial, por un
asunto de certeza juridica, lo cual es también coincidente con lo
expuesto en nuestra legislacion y los tratados internacionales sobre la
materia;

15- Que ademds, este Arbitro conforme las facultades que le han sido
otorgadas por el Reglamento, debe ajustarse en su actuar a la calidad
de “Arbitrador”, en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia
y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las
que se rige este juicio. Que precisamente es sobre la base de estos
principios que este Arbitro ha valorado la prueba acompanada por el
segundo solicitante para respaldar su pretensidon, credndose la
conviccion absoluta de que a este Ultimo corresponde el mejor derecho
sobre el nombre de dominio “tranfish.cl”;

16.- Que no obstante lo anterior, ademds el Reglamento contempla en
su Art. 7° que “Por el hecho de solicitar la inscripcion de un nombre de
dominio bajo el dominio CL, se entiende que el solicitante acepta
expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas
las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de
ninguna especie.”. Que asimismo, el Art. 15 del Reglamento dispone

expresamente que “Serd de responsabilidad exclusiva del solicitante
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que su inscripcion no contrarie las normas vigentes sobre abusos de
publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil,
como asimismo, derechos vdlidamente adquiridos por terceros.”.

Y visto ademds, las facultades que al sentenciador le confieren el
Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres del
Dominio CL vy los articulos 636 vy siguientes del Cédigo de Procedimiento
Civil, particularmente en cuanto debe resolver en el sentido que la
prudencia y la equidad le indiguen, y las normas aprobadas por las
partes por las que se rige este juicio y lo dispuesto en los arficulos 222 y
siguientes del Codigo Orgdnico de Tribunales.

RESUELVO:

1.-  Asignar el nombre de dominio “tranfish.cl” a la parte de Inacui S.A.
Rechazase la solicitud presentada por el primer solicitante, Ivdn
Francisco Pino Ruiz.

2- Que en uso de las facultades que competen a este Juez Arbitro,
no existe condena en costas, y se resuelve que las mismas serdn
pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados en el proceso.

3.- Nofifiquese la sentencia a las partes por carta certificada, sin
perjuicio de su noftificacion a las mismas y a NIC Chile por correo
electronico. Dése copia autorizada a las partes que lo soliciten, a su
costa y devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su archivo.

4.- Conforme lo dispone el arficulo 640 del Cddigo de Procedimiento
Civil, frman la sentencia en autorizacion de la misma los testigos que

mas abajo se indican.

Sentencia pronunciada por el Arbitro don Cristidn Mir Balmaceda.
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Dora Ydnez Terdn
C.IN° 13.688.508-1
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Liiana Rocha Estrada
C.IN° 12.361.632-4




