Fallo arbitral por dominio “transcarozzi.cl”

ANGELO CAROZZI THEIL

EMPRESAS CAROZZI S.A.

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval Lépez

En Santiago, 07 de Enero de 2009

VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio OF09012, de 11 de Junio de 2008, que rola
fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designacion como
Arbitro en el conflicto relativo a la inscripcion del nombre de dominio

“transcarozzi.cl”

SEGUNDO: Que consta del mismo oficio, en hojas anexas, que son
partes de dicho conflicto ANGELO CAROZZI THIEL, domiciliado para
estos efectos en Huelen 164, comuna de Providencia, ciudad de
Santiago, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de
dominio “transcarozzi.cl”, el cual pidi6 a su favor con fecha 20 de
Febrero de 2008 a las 20:41:34 horas GVT; y EMPRESAS CAROZZI
S.A., representado por don Enrique Dellafiori, ambos domiciliados para

estos efectos en Doctor Soétero del Rio niUmero 508, oficina 704, de la



comuna de Santiago, quién tiene la calidad de segundo solicitante del
mismo nombre de dominio “transcarozzi.cl”, el cual pidié a su favor con
fecha 25 de Febrero de 2007 a las 15:48:06 horas GMT.

TERCERO: Que por resolucién de fecha 20 de Junio de 2008, que rola a
fojas 4 de autos, el suscrito aceptd el cargo y juré desempefarlo
lealmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido la
audiencia para el dia 07 de Julio de 2008, a las 17:00 horas, para

convenir las reglas de procedimiento.

CUARTO: Que la resolucién y la citacién referidas precedentemente
fueron notificadas por cartas certificadas a las partes, segun consta de
los comprobantes de envio por correo certificado que rolan a fojas 8 de

autos y a NIC Chile, en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el dia 07 de Julio de 2008, tuvo lugar el comparendo con
asistencia de dofia MARIANA SIMIAN DEJEAN, debidamente facultada y
en representacion de EMPRESAS CAROZZI S.A., segundo solicitante del
mismo dominio en conflicto y en rebeldia del primer solicitante,
procediendo a fijar y acordar, el arbitro y las partes, las normas de
procedimiento por las cuales se regiria el conflicto, todo lo cual consta

en el acta levantada al efecto y que rola a fojas 09 de autos.

SEXTO: Que por resolucion de fecha 07 de Julio de 2008, se notificé a
las partes las resoluciones dictadas en la audiencia realizada el dia 07

del mismo mes y afo.

SEPTIMO: Que mediante escrito que rola a fojas 32, de fecha 21 de
Julio de 2008, la parte de ANGELO CAROZzZZI THIEL, demandd6 y se

opuso a la asignacion del nombre de dominio transcarozzi.cl, aduciendo



en su favor los siguientes argumentos de hecho y derecho que
continuacion se detallan:

1. Que con fecha 6 de diciembre de 2007 se constituye la
sociedad Transportes Angelo Carozzi y Compafia
Limitada, cumpliendo con todos los requisitos legales;

2. Que con fecha 20 de febrero de 2008 se presenta la
inscripcion de dominio en Nic Chile;

3. Que con fecha 25 de Febrero de 2008 Carozzi S.A., se
opuso la solicitud de dominio;

4. Que no existe impedimento legal que prohiba a una
sociedad denominarse con el apellido de uno de sus
socios, en este caso Carozzi aunque existan otras
empresas con el mismo nombre. El apellido paterno del
solicitante y socio es Carozzi, como da cuenta el
certificado de nacimiento que se acompanfa;

5. Que es apellido forma parte de un atributo de Ila
personalidad, cual es el nombre y nominar una empresa
de la cual se es socio no transgrede norma alguna;

6. Que es de conocimiento publico que las empresas Carozzi
se dedican en forma especial a la fabricacion,
elaboracion, comercializacion distribucion de alimentos,
en especial salsas, tallarines, jugos, jaleas, etc.;

7. Que no es de conocimiento publico que tengan registrada
la marca en el rubro transportes;

8. Que lo anterior llevd a esta parte a solicitar el dominio en
absolutamente buena fe;

9. Que desde su constitucion la empresa ha efectuado
transportes de mercaderias y fletes;

10. Que si bien no tiene la marca registrada, si hace uso

efectivo de ella y publicamente dado que los camiones de



la empresa llevan el nombre transcarozzi y no utilizan el
logo ni los colores de Empresas Carozzi;

11. Que la solicitud del dominio obedece solo a razones
comerciales, ofrecer servicios de transportes de carga, en
todas sus formas, por medio propios o0 ajenos, bodegajes,
asesoria en materia de transportes y comercio exterior y
en general cualquier actividad comercial o industrial que
directamente o indirectamente a fin al objeto social;

12. Que acompafia los siguientes documentos, con
citacion, que consta a fojas 17 a 31;

a. Certificado de nacimiento de Angelo Carozii
Callejas;

b. Copia simple de escritura de la sociedad
“Transportes Angeli Carozzi y Compafia Limitada”;

c. Solicitud de inscripcién NIC Chile;

d. Solicitud de modificacion del dominio.

OCTAVO: Que por resolucion de fecha 21 de Julio de 2008, que rola a
fojas 112, se tuvo por presentada la demanda de asignacién del nombre
de dominio “transcarozzi.cl” en favor de EMPRESAS CAROZZI S.A. y
se confirié traslado al primer solicitante, se notific6 a las partes con esa
misma fecha, estableciendo los siguientes argumentos de hecho y
derecho:

1. Que empresas Carozzi S.A. es un compafia tradicional chilena
dedicada a la produccion de alimentos. Sus chocolates, caramelos,
pastas, salsas, bebidas, postres y pulpas de fruta reflejan el
espiritu creativo que ha llevado a extender su presencia al
mercado internacional. Sus productos estan presentes en 30

paises y en los mercados méas grandes del mundo.



2. Que en consecuencia, y conforme que el nombre Carozzi ha ido

adquiriendo relevancia como marca comercial, ha sido protegida

por medio de marcas, entre otras, se sefnalan:

a.

Carozzi, mixta fabricacion de productos de las clases 29, 30,
31 y 32 en las regiones quinta y metropolitana, registro
814.699 y renovacion 482.316;

. Carozzi, mixta fabricacion de productos de las clases 5, 16,

29, 30, 31y 32, registro 760.182 y renovacion 482.315;
Carozzi, mixta fabricacién de productos de las clases 29 y
30, registro 759.458 y renovacion 470.264;

. Carozzi, mixta fabricacion de productos de las clases 29 y

30, registro 759.459 y renovacion 470.265;

. Carozzi, mixta fabricacion de productos de las clases 29 y

30, registro 759.459 y renovacion 470.265;
Carozzi, mixta fabricacion de productos de las clases 29 y

30, registro 759.461 y renovacion 470.266;

. Carozzi, mixta fabricacion de productos de las clases 29 y

30, registro 704.040 y renovacion 436.415;

. Carozzi, mixta fabricacién de productos de las clases 1, 2, 4,

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33 y 34 , registro 699.042 y
renovacion 425.612;

Carozzi, mixta, establecimientos comercial fabricacion de
productos de las de las clases 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33 y 34 , registro 695.856 y renovacion
424.111;

Carozzi, mixta, establecimientos comercial compra y venta
de productos de las de las clases 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,



28, 29, 30, 31, 32, 33y 34, registro 696.261 y renovacion
424.110, entre otras, y ademas;

k. Empresas Carozzi, mixta que distingue servicios de las
clases 35,36, 38 y 39, registro 737.120;

I. Empresas Carozzi, mixta que distingue servicios de las
clases 29,30, 31 y 32 registro 749.371;

m. Empresas Carozzi, mixta que distingue servicios de las
clases 29,30, 31 y 32 registro 749.370;

n. TransCarozzi, denominativa que distingue servicios de la
clase 39, en tramite;

0. Que ademas es duefla de los siguientes nombres de
dominios: activacarozzi, carozzi, clubcarozzi,
empresascarozzi, inercarozzi, logisticarozzi,
tallarinatacarozzi, trasportescarozzi y vivocarozzi;

3. Que la razoén social se forma a partir del nombre Carozzi;

4. Que la representada es titular de la marca carozzi y solicitante de
la marca transcarozzi en la clase 39;

5. Que los consumidores asocian el nombre carozzi con la mandante.

6. Que la demandada hace uso, en su pagina, de los colores y gréafica
posicionada por empresas Carozzi;

7. Que el nombre de dominio consiste en una direccién electrdnica o
bien una denominacién por medio de la cual un usuario de internet
es conocido y se identifica dentro de la red. El concepto de
nombre de dominio lleva implicita la idea de poder identificar una

empresa u organizacion con un nombre de dominio.

NOVENO: Que por resolucion con fecha 03 de septiembre, que rola a
fojas 129, notificada por correo electronico a las partes con esa misma
fecha, el tribunal recibi6 la causa a prueba, fijando como hechos

substanciales, pertinentes y controvertidos: Derechos e intereses de las



partes en el nombre de dominio transcarozzi.cly; Utilizacién efectiva

que las partes han hecho del nombre transcarozzi.

DECIMO: Que la parte de Empresas Carozzi S.A., solicita tener por
acompafiados y como parte de prueba, los documentos adjuntados en

su demanda y ratificados en esta etapa procesal.

UNDECIMO: Que la parte de Angelo Carozzi Theil, no presentd pruebas

en esta etapa.

DUODECIMO: Que por resolucion de fecha 28 de Octubre de 2008,
habiendo expirado el término probatorio, se fijo el plazo de 5 dias para

que las partes realicen observaciones a la prueba rendida habiéndose.

DECIMOTERCERO: Ninguna de las partes hace uso de este derecho.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el objeto de este arbitraje es determinar a cual de las
partes que han demandado en su concepto mejor derecho sobre el
dominio en disputa, debe, en definitiva, asignarsele, fundando Ilo
anterior en los argumentos de hecho, derecho y las pruebas rendidas

por cada uno.

SEGUNDO: Que el primer solicitante, Angelo Carozzi Theil, es un
empresario del transporte y actda en representacion de la sociedad
Transportes Carozzi y Compafia Limitada, cuyo nombre de fantasia es

Transcarozzi, hecho acreditado en autos.



TERCERO: Que el segundo solicitante es una empresa fundada por la
Augusto Carozzi, dedicada al rubro de los alimentos y en especial en la
fabricacion, distribucion y comercializacion de pastas, ampliamente

conocida en Chile, hechos acreditados en autos.

CUARTO: Que dada la complejidad del conflicto, éste juez arbitro
realizé visitas a los sitios de Nic Chile y del Departamento de Propiedad
Industrial de Chile. Lo anterior, ha permitido constatar que la expresion
“CAROZZI” se encuentra inscrita en diferentes conjugaciones posibles
junto a otras expresiones y dichas marcas se relacionan estrechamente
con el rubro principal del actor, esto es, alimentos y en especifico las

pastas y sus derivados y complementos.

QUINTO: Que, asimismo, de la prueba allegada al tribunal por el
demandante, segundo solicitante, es posible concluir que la verdadera
fama y notoriedad lo vincula, en cuanto empresa, a la fabricacion,
produccion y comercializacion de alimentos y cuya identidad se refleja
en la marca bajo esta distincion, sin que se advierta y acredite otra. Lo
se demuestra con la tardia inscripcion de la marca “transcarozzi”’, cuya
solicitud al DPI tiene fecha de 18 de junio de 2008, la que rola a fojas
109 de autos, como la inexistencia del dominio inscrito
“transportescarozzi.cl’, y la solicitud del dominio
trasportescarozzi.cl, de fecha 19 de junio de 2008. Ambas solicitudes
de inscripcion de dominios estan datadas con posterioridad al inicio de la

controversia ante NIC Chile.

SEXTO: Que, en consecuencia de todo lo anterior, la expresion que
constituye el nombre de dominio en cuestion, conflicto de estos autos,
no corresponde a una creacion intelectual de ninguna de las partes. En

razones de ambas partes, constituye la utilizacion del apellido



correspondiente a ambos solicitantes en cuanto constituyentes de
sociedades mercantiles, una, la primera, en el giro del transporte, la

segunda en el rubro de los alimentos.

SEPTIMO: Que, si bien en materia de registros de nombres de dominio
se aplica por regla general el principio “first come, first served”, el
mismo no resulta ser una regla absoluta. Como aquel principio no
importa una regla absoluta, éste tiene su excepcion en la acreditacion
de un mejor derecho por la parte a quien le corresponde la probanza del
mismo en contra del principio antes sefalado. El valor absoluto de este
principio se verifica en aquellas oportunidades en las cuales ninguna de
las partes rinde probanzas de mejor derecho; o rendidas estas, resultan
equivalentes en su valoracion, de modo tal que el unico modo romper
dicha igualdad de derechos es con la aplicacibn no de una regla de

derecho sino de un principio, esto es; “first come, first served”.

OCTAVO: Que, ademas, ante la decision de tener que preferir un signo
distintivo por sobre otro y su titular, este sentenciador, se inclina por
preferir a quien efectivamente ha acreditado el legitimo uso del mismo y
su proteccion a través de privilegios debidamente publicitados frente a
terceros como es la inscripcion de una marca comercial y la inscripciéon
de nombres de dominios, con el consiguiente fortalecimiento de la
certeza juridica cuando dos o mas personas lo han estado usando

simultaneamente.

NOVENO: Que este sentenciador tiene la conviccion que el legitimo
interés del segundo solicitante en el dominio en disputa se centra en la
expresion Carozzi, pero siendo objeto de esta litis el dominio
transcarozzi.cl, no es posible desconocer la diferencia que se produce al

agregarle la expresion “trans” pues, este conjunto identifica de mejor



forma al primer solicitante y se aleja de la identificacion del segundo

solicitante, como ha quedado sefalado y demostrado.

DECIMO: Asi las cosas, ademas, para este sentenciador, estamos en
presencia de aquellos casos en d principio “first come, first served”,
cobra relevancia en la forma descrita el considerando séptimo de este

fallo.

UNDECIMO: Que, junto a lo anterior, el anexo 1 de la Reglamentacion
antes mencionada, que fija el Procedimiento de Mediacion y Arbitraje,
en su articulo 7, establece el caracter de "arbitrador”, de los éarbitros
competentes para resolucion de conflictos de esta naturaleza, lo que
significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislacion procesal
civil, que el arbitro deberd resolver, ademas, de acuerdo a lo que su
prudencia y equidad le declare; que precisamente sobre la base de estos
principios es que este Arbitro ha valorado la prueba acompafada en

autos para respaldar la conviccion de su decision.

Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos 3, y siguientes del anexo

1, sobre Procedimientos de Mediacion y Arbitraje de NIC Chile;

RESUELVO;

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio “transcarozzi.cl” al

primer solicitante, esto es, ANGELI CAROZZI THEIL

SEGUNDO: Que cada parte pagara sus costas.



Notifiguese por carta certificada a las partes y a NIC Chile en la forma
correspondiente. Firmese la presente resolucion por el arbitro, su
secretario y dos testigos. Remitase el expediente a NIC Chile una vez

transcurrido el plazo para eventuales recursos.

Ricardo Sandoval Lopez Gonzalo Angeli Gutiérrez
Juez Arbitro Secretario
Paulina Farias Castro Macarena Vidal Cornejo
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