FALLO ARBITRAJE DE DOMINIO

TRIGASCHILE.CL

En Santiago a 12 de marzo del ano 2014, Gonzalo Sanchez Serrano, juez
arbitro arbitrador, designado para resolver la disputa respecto del dominio
TRIGASCHILE.CL, oficio N°16552 vengo en dictar la presente resolucion con el fin de
poner término al juicio arbitral que en mi caracter de arbitro arbitrador, en virtud de la
Reglamentacién de Nic Chile, he asumido.

De acuerdo al citado oficio son parte en esta causa como primer solicitante
IGNACIO TOMAS DIAZ BASAGOITIA con domicilio en Av novena 1089, placilla,
Valparaiso, Valparaiso, Valparaiso y por el segundo Representado por Estudio
Villaseca (TRIGAS S A), domiciliado Av. Alonso de Cordova No. 5151, Piso 8, Las
Condes, Santiago.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1. Con fecha 23 de julio de 2012, se recibié en mi casilla de correo Oficio N°
16552 materia solicita Arbitraje dominio TRIGASCHILE.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.

2. Con fecha 30 de julio de 2012, de acuerdo a la Reglamentacion de NIC Chile,
este arbitro arbitrador declaré aceptar el cargo, notificd a las partes en conflicto
por medio de carta certificada y mediante correo electrénico con firma
electrénica a NIC Chile y con copia informativa a las partes citdndolas a una
audiencia de conciliacién consignacién de fondos y/o fijacion de normas de
procedimiento para el dia 27 de agosto de 2012 a las 16:30 horas, lo cual
consta en autos.

3. Que en la fecha y a la hora citadas se llevé a efecto comparendo decretado en
autos, con la asistencia del primer y segundo solicitante el abogado Oscar
Rodriguez Baeza en representacion de TRIGAS S.A. Llamadas las partes a
conciliacion, no se produce acordandose las bases del procedimiento.

4. Que el segundo solicitante, hace las siguientes alegaciones de mejor derecho,
en resumen lo siguiente:
En primer término, hacemos presente que los nombres de dominio son una
manera de identificar, promocionar, atraer y comercializar diversos productos y
servicios que son ofrecidos a los consumidores en el mercado. Sin embargo vy,
a diferencia de lo que ocurre en el ambito de los registros marcarios, los
nombres de dominio son unicos y, como tales, s6lo pueden ser otorgados a un
unico prestador, mientras que una misma marca comercial puede ser



concedida a diversos titulares en tanto se refieran a clases distintas del
Clasificador Marcario Internacional de Niza.
La doctrina nacional y extranjera plasmada hoy en la jurisprudencia del Panel
de arbitros de Nic Chile, ha considerado que la relacion entre nombres de
dominios y marcas comerciales es estrecha, por ende, la resolucion de los
conflictos por asignacién de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros,
en atencién a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como
dominio.
Ello es precisamente la raiz del problema actual, esto es, la concesion del
nombre de dominio “trigaschile.cl”, disputado por dos partes distintas.
NORMAS DE SOLUCION
Para la resolucion del sefalado conflicto no queda sino buscar las
normas que pueden aplicarse para su resolucion. Sin duda alguna las
mas importantes son las dadas por las reglas de la Uniform Domain
Name Dispute Resolution Policy (UDRP), a nivel local, por analogia, las
normas de la Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de
Nombres de Dominio CL de NIC CHILE, la Ley N°19.039 sobre
Propiedad Industrial y el Convenio de Paris para la Proteccion de la
Propiedad Industrial, suscrito por Chile y promulgado en el Diario Oficial
con fecha 30 de septiembre de 1991.
TESIS DE MEJOR DERECHO.

A continuacion desarrollamos los fundamentos de hecho y de derecho

que constituyen a nuestro juicio el mejor derecho que tiene nuestro

cliente en la solicitud competitiva

e TITULARIDAD DE LA MARCA COMERCIAL “TRIGAS®”

El concepto marcario “TRIGAS®” es de propiedad de mi cliente, como se

infiere de los siguientes registros marcarios, a saber:
Registro N° 837.541, para la marca comercial “TRIGAS®”, incluye
establecimiento comercial para la compra y venta de gases
combustibles; aceites y grasas industriales; productos para absorber,
regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para
motores) y materias de alumbrado; bujias y mechas para alumbrado
en la region metropolitana, clase 4.
Registro N° 838.677, para la marca comercial “TRIGAS®”, incluye
servicios de compra y venta al por mayor y menor, servicios de
comercio electronico y de compra y venta al publico de todo tipo de
productos de Internet, correo o por medio de una comunicacion
interactiva de datos, mensajes, imagenes, textos y combinaciones de
estos, por medios comunicacionales, World wide web y otras redes
de bases de datos; promocién de productos mediante la colocacion
de avisos publicitarios y, la exposicion promocional de sitios
electronicos accesibles por medios de redes computacionales;
servicios de pedido por correo que comprende toda clase de



productos, servicios de importacion, exportacion y representacion de
toda clase de productos de la clase 1 a la 34.

- Registro N° 802.283, para la marca comercial “TRIGAS®”, incluye
servicios de ayuda en la explotacion o la direccidn de una empresa
comercial o la ayuda a la direccibn de negocios o funciones
comerciales de una empresa industrial o comercial; servicios de
empresa de publicidad que se encargan esencialmente de
comunicaciones al publico, de declaraciones o de anuncio por todos
los medios de difusion y en relacién con toda clase de mercancias o
servicios, clase 35; incluye servicios relacionados con los negocios
financieros o monetarios; servicios de inversion de capitales y
colocacién de fondos; administracion de bienes inmuebles y
tasaciones inmobiliarias; servicios de corredores de valores y de
bienes; servicios de seguros en general; clase 36.-

De esta manera sostenemos, a prima facie, que nuestro cliente tiene un

mejor derecho sobre la expresion solicitada por nuestra contraparte, por

cuanto, esta contenida la marca comercial en el nombre de dominio en
cuestion.-

Mas aun la propiedad plena que tiene nuestro cliente sobre estos signos,

le otorgan la exclusividad de su uso, goce vy, disposicion, a sazon de

esto, lo faculta para apropiarse en forma exclusiva de todas las

utilidades que el bien es capaz de proporcionar y, le permite oponerse a

cualquier tercero que pueda afectar los derechos marcarios (dominio)

incorporado con anterioridad a su patrimonio.

Esta propiedad se encuentra amparada por nuestra carta fundamental

en su articulo 19 N°25y, por el Cadigo Civil en su articulo 584.

« NOMBRE DE DOMINIO

Es menester sefialar que nuestro poderdante ademas de las marcas

comerciales, tiene inscrito el nombre de dominio trigas.cl

« NOMBRE COMERCIAL, ATRIBUTO DE LA PERSONALIDAD.

La solicitud de nombre de dominio requerida, es parte del nombre comercial de

nuestro cliente.

« CONCLUSION

De acuerdo a lo anterior, sostenemos que quien tiene, sin duda alguna,

el mejor derecho respecto del nombre de dominio y, de esta forma,

corresponde que éste le sea asignado en definitiva, es nuestro
mandante por cumplir todos los criterios establecidos en las normas

UDRRP, a saber:

» Criterio de la titularidad de marcas comerciales y, cobertura protegida en las
clases antes descritas, colisionando a todas luces con los productos v,
servicios del primer solicitante.

* Nombre de dominio inscrito.

* Insercién de la marca comercial en el nombre de dominio: El nombre de
dominio solicitado por el primer solicitante, se encuentra inserto en la marca



comercial de nuestro cliente, como se puede apreciar a simple vista,
provocando a nuestro juicio confusién en los consumidores vy, dilucion
marcaria de éste.

« El nombre solicitado pertenece a la razén social de nuestro poderdante.

» Existencia en la solicitud de nombre de dominio en una similitud grafica vy,
fonética con la marca comercial de nuestro cliente y, para productos vy,
servicios semejantes.

Mejor Derecho: De esta forma sostenemos que es nuestro cliente quien
tiene un mejor derecho para la asignacion definitiva del nombre de dominio.
5. Al efecto acompafia los siguientes documentos:
« Registros Marcarios citados en el cuerpo del escrito.
«  Nombres de dominio trigas.cl.

e Deposito Honorarios arbitrales.
6. Que el primer solicitante no realiz6 presentacion alguna:

7. Que con fecha 21 de agosto del 2013, se notificé a las partes el periodo
de respuestas.

8. Que el primer solicitante no hizo presentacion alguna.

9. Que el segundo solicitante no hizo presentacion alguna.

10. Que con fecha 4 de diciembre de 2013, atendido al mérito de autos se
Ccito a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

1.- Que Jon Postel, creador del sistema de administracion de nombres de
dominio que se plasmé en la normativa RFC 1541 estableci6 como base
ineludible el principio del “fair use”.

2.- Que a diferencia del sistema de marcas comerciales no existe en el sistema
de nombres de dominio un clasificador que permita asignar un signo a distintos
titulares en la medida que se trate de rubros distintos en conformidad al
principio de la especialidad

3.- Que ambas partes comparecieron a la audiencia arbitral citada por este
tribunal.

4.- Que el primer solicitante sefor IGNACIO TOMAS DIAZ BASAGOITIA no
pudo demostrar ser titular de ninguna marca TRIGAS



5.- Que el compareciente por la segunda solicitante acredité fehacientemente
su representacion legal respecto de TRIGAS S.A. titular de varias marcas
comerciales TRIGAS.

6.- Que el primer solicitante sefialé ser representante de la empresa
SOCIEDAD TRIGA CHILE LTDA, (RUT 76.233.574-3) titular de la marca
TRIGAS registrada en INAPI para la clase 1 bajo el numero 965.835, no
obstante en ningun momento acredité su calidad de representante legal de
dicha empresa.

7.- Que el primer solicitante es una persona natural que no pudo exhibir
fundamento alguno para un mejor derecho sobre el nombre de dominio en
conflicto y que tampoco exhibié evidencia alguna sobre su calidad de
representante de la empresa SOCIEDAD TRIGA CHILE LTDA, a este tribunal
solo le queda considerar como partes litigantes al sefior IGNACIO TOMAS
DIAZ BASAGOITIAY a la empresa TRIGAS SA)

SE RESUELVE:

i. Se asigna el nombre de dominio TRIGASCHILE.CL al segundo
solicitante REPRESENTADO POR ESTUDIO VILLASECA (TRIGAS
S.A.) RUT: 96.500.190-5, por haber exhibido ante este tribunal un
mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

ii. Se elimina la solicitud de IGNACIO TOMAS DIAZ BASAGOITIA Rut:
15.831.734-6

iii. Cada parte pagara sus costas.

Notifiqguese por carta certificada a las partes y por e-mail bajo firma electrénica a
NIC Chile.

Como testigos de haberse dictado la presente resolucién firman dofa Lucia Cristi
Torrealba RUT: 7.043.449-0 y dofia Maria José Arancibia Obrador, RUT:
15.385.586-2, ambas de mi mismo domicilio.

Gonzalo Sanchez Serrano
Juez Arbitro Arbitrador



Lucia Cristi Torrealba Maria José Arancibia Obrador
RUT: 7.043.449-0 RUT: 15.385.586-2



