Re.:

Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio absaingelec.cl
Oficio OF06609

VISTOS:

1.

Que con fecha 6 de junio de 2006, ABSA INTERNATIONAL INCORPORATED S.A.,
representada en calidad de contacto administrativo por don PABLO MARQUEZ
LOYOLA, solicita la inscripcién del nombre de dominio absaingelec.cl. Posteriormente,
con fecha 23 de junio de 2006, LAN AIRLINES S.A., representado en calidad de
contacto administrativo por dofia JOHANNA CALDERON, solicita igualmente la
inscripcion del mismo dominio absaingelec.cl, quedando asi trabado el conflicto
materia de este arbitraje;

Que mediante Oficio OF06609, NIC Chile designa al infrascrito como arbitro para la
resolucién del conflicto sobre el referido dominio;

Que con fecha 4 de Septiembre de 2006, el infrascrito acepta el hombramiento de
arbitro mediante resolucién de la misma fecha en la cual, ademas, se cita a las partes a
una audiencia de conciliacion o de fijacion de procedimiento para el dia 13 de
septiembre de 2006, a las 11:00 horas, en El Regidor 66, Piso 10, Comuna de Las
Condes, Santiago, siendo dicha aceptacion notificada a las partes por correo
electrénico y por carta certificada;

Que con fecha 13 de septiembre de 2006, se efectia el comparendo fijado para ese
dia, al que solo asiste don RODRIGO LEON URRUTIA, quien exhibe poder para
representar al Segundo Solicitante, LAN AIRLINES S.A. y, asimismo, acredita haber
consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el arbitro. No asiste a la
audiencia el primer solicitante, ABSA INTERNATIONAL INCORPORATED S.A., por lo
gue se fijan las normas de procedimiento;

Que mediante resolucion de fecha 25 de septiembre de 2006, se cerifica que el
Segundo Solicitante, LAN AIRLINES S.A., consign6é el saldo de los honorarios
arbitrales correspondientes;

Que con fecha 6 de octubre de 2006, don RODRIGO LEON URRUTIA, en
representacion del Segundo Solicitante, LAN AIRLINES S.A., presenta demanda de
asignacién del dominio absaingelec.cl, sefialando que en su regulacion y evolucion,
Internet ha resultado incierta y erratica, constituyendo un gran desafio para los
legisladores y jueces en intentar armonizar estd nueva realidad con los principios
generales del derecho. Al respecto, indica el Segundo Solicitante que la doctrina
nacional ha sefialado que Internet es un fendmeno econdmico y un fenémeno
psicolégico, pero que en definitiva “no es un fenémeno juridico”, lo que considera
quiere decir que Internet no es y no debiera ser una realidad divorciada de los
principios generales del derecho sino, por el contrario, una actividad humana mas, y
debe dar cuenta de los principios legales esenciales que regulan el actuar econémico



humano, como lo son el fomento de la iniciativa individual. Agrega que en esta
evolucién legal, “uno de los principios fundamentales del derecho econdémico tiene que
ver con el hecho de que a los actores comerciales les asiste el derecho a “capitalizar”
su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas,
creativas y emprendedoras, cuya proteccion legal en definitiva se traduce en una
proteccién del bien comun”. Esta disquisicion, que apela a los principios bésicos del
derecho econdmico, resulta esencial para entender la pretension del Segundo
Solicitante, y se traduce en un firma y radical llamado a que una realidad como Internet
no puede, de un dia para otro, so pretexto de deficiencias en la concepcién y
regulacién de dicha realidad, quebrar o negar principios esenciales del actuar
econémico humano, como es el caso de que “la iniciativa y esfuerzo de las personas
en la produccion de un bien o servicio que beneficia a la comunidad deben ser
amparados”. Por esta razon, sefiala que este caso debe ser evaluado mas alla de la
tentacion de aplicar simplistamente el principio “first come, first served”, que en muchos
casos involucra una profunda injusticia, y da una mala sefial a los actores econémicos.

Considera que, afortunadamente, los criterios que estan aplicando los arbitros de
Internet en el mundo entero se han ido refinando, de manera que estos jueces han ido
mas alla del miope criterio inicial “first come first served”, para analizar los conflictos a
la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del “mejor derecho”. De esta
forma, la concepcion impuesta desde el horizonte de los ingenieros “llegué primero y
punto”, ha sido superada y LAN AIRLINES S.A. solicita que, al fallarse este caso, se
analice desde una perspectiva global integral, evitandose asi caer en la trampa “first to
file" que originalmente mal iluminé la solucién de este tipo de conflictos, generando
fallos que analizados hoy con perspectiva, aparecen como aberrantes y antijuridicos.

LAN AIRLINES S.A. sefiala que se ha preocupado de resguardar su proyecto, hecho
que le ha posibilitado ser una de las empresas lideres en su rubro, y con la finalidad de
obtener una adecuada proteccidn, registr6 como marca comercial la expresion
“ABSA” bajo el N° 661.785, para distinguir “servicios de transportes de pasajeros,
mercancias, documentos y valores por cualquier medio; almacenamiento, bodegaje,
carga, descarga, embalaje, empaque y distribucién por cualquier medio de todo tipo de
mercancias, documentos y valores; agencia de turismo; servicios de informacion
referente a los viajes 0 transporte; organizacion de cruceros, excursiones y viajes;
reservas para los viajes; visitas turisticas; distribuciéon por cualquier medio de todo tipo
de mercancias, documentos y valores; distribucion de folletos, publicaciones y demas
productos de la clase 16; servicios de agencias de turismo, sin reserva de hoteles ni de
pensiones; transporte, corretaje y alquiler de automodviles y otros medios de
locomocidn; reserva de plazas para transportes; asistencia en caso de averia de
vehiculos; distribucion de periédicos y reparto de mercancias; servicios de alquiler de
productos de la clase 12; rent a car; servicios de aparcamiento y/o estacionamiento” de
la clase 39. Ademas, LAN AIRLINES S.A. tiene registrado a través de su division
ABSA, el nombre de dominio absacargo.com.

ABSA representa una de las divisiones de transporte de carga de LAN AIRLINES S.A.
y es por ello que ha buscado proteger como marca y nombre de dominio el signo



comercial “ABSA”. Ademas, sefiala que ABSA es el elemento esencial en el signo
solicitado como nombre de dominio absaingelec.cl siendo “INGELEC” una abreviacién
de “ingenieria” y “electrénica” que se vinculan necesariamente a la cobertura de la
marca comercial “ABSA”.

Agrega el Segundo Solicitante que toda empresa tiene derecho a capitalizar su
trayectoria, y debe usar todos los recursos legales que proporcionan los ordenamientos
juridicos para evitar asi la que considera la peor lacra que puede afectar a una marca
comercial, esto es, la confusion y dilucion de la misma. Cita el Segundo Solicitante el
articulo 8 del Convenio de Paris, y reflexiona acerca de la justicia de una situacién en
gue un tercero se aprovecha del prestigio ganado por otro y, asimismo, si favorece un
buen desarrollo econémico el que un tercero no vinculado a una empresa se beneficie
de la trayectoria y posicionamiento de otra. Concluye el Segundo Solicitante que, en su
opinion, este tipo de conductas son perniciosas para el sistema econémico, y no se
avienen a los principios econdémicos y juridicos que informan nuestro ordenamiento
juridico y, en este sentido, indica que el hecho de la igualdad de conceptos, es
antecedente suficiente como para que el dominio en cuestién le sea asignado.

LAN AIRLINES S.A. cita ademas el articulo 14 de la Reglamentacion para el
funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y, ademas, el articulo 22 del
mismo Reglamento el cual, si bien estd en el acépite de la revocacion, considera
igualmente aplicable al presente caso. Agrega que hoy, la visidon del conflicto entre
marcas y dominios ha evolucionado dramaticamente, y los mecanismos de solucién de
conflictos se ha hecho cargo del perjuicio comercial que algunas empresas sufren a
raiz de la concesion de dominios que generan confusibn y error entre los
consumidores.

Argumenta ademdas el Segundo Solicitante, que existe la posibilidad de dilucién
marcaria, en caso que circulara en el mercado mediante publicidad una expresion
idéntica a las marcas y dominios de su propiedad, que identifigue ademas
determinados servicios similares a los prestados por LAN AIRLINES S.A. y que no
corresponden a ella, lo que generara un debilitamiento del capital comercial y marcario
asociado a los signos registrados por el Segundo Solicitante, lo que ademas de ser una
situacion injusta, resulta contraria a derecho, al afectarse el derecho de propiedad que
tiene LAN AIRLINES S.A. sobre todos sus signos.

Indica el Segundo Solicitante que el punto central de su argumentacion es que la
identidad de una organizacion por ley, y por sentido comun, sélo debe ser administrada
por ella misma, resultando impensable que se genere una serie de combinaciones que
utilicen la identidad y marcas mas embleméticas de las distintas corporaciones. En
consecuencia, si ho se pone remedio de inmediato a esta pretension del Primer
Solicitante, las méas prestigiosas corporaciones podrian verse perjudicadas o afectadas
por este tipo de actos, en donde terceros, aprovechandose de la inversion y
posicionamiento en el mercado, podrian inscribir los nombres de dominio basandose
en sus marcas de mayor prestigio. Por ultimo, se indica que los consumidores deben
poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y



servicios que se le ofrece en el mercado, hecho que considera se veria afectado de
concederse el dominio de autos al Primer Solicitante.

En definitiva, el Segundo Solicitante estima fundadamente que en el improbable
otorgamiento al Primer Solicitante del nombre de dominio en conflicto, generara todo
tipo de confusiones y errores en el mercado. Asimismo, todo este capital de
posicionamiento, honestamente adquirido en virtud de un trabajo serio y profesional, se
perderia, se diluiria y daria pie a confusiones. Conforme a esto, considera LAN
AIRLINES S.A. que el Primer Solicitante no posee un derecho equivalente al de él,
consistente en buena fe, interés legitimo, marcas y nombre de dominio;

Que con fecha 16 de octubre de 2006, don MATIAS SOMARRIVA LABRA, en
representacion del Primer Solicitante, ABSA INTERNATIONAL INCORPORATED S.A,,
presenta demanda de asignacion del dominio absaingelec.cl, exponiendo como
fundamento de su demanda que el Primer Solicitante forma parte de la multinacional
ABSA GROUP CORPORATION, la cual desde 1997 se ha especializado en la
explotacién minera y en la industria del metal, estando conformada ademas por
empresas como ABSA INTERNACIONAL SURINAME, ABSA ENGENHARIA DO
BRASIL y ABSA INTERNACIONAL USA. Sefiala también que ha prestado servicios a
las empresas mas importantes del rubro, como lo son HONEYWELL, ALCOA, YPF,
BETCHEL, THE WOODHOUSE PARTNERSHIP LIMITED, y en Chile participa en la
ejecucién de importantes proyectos para MINERA LOS PELABRES, CODELCO,
INGENIERIA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS S.A., INGENIERIA Y
CONSTRUCCION S.A., entre otras. Consecuentemente, el Primer Solicitante es
reconocido tanto a nivel nacional como internacional, y sus marcas, que se identifican
con su razén social, gozan de fama y notoriedad, por lo que es necesario que ellas
sean objeto de la especial proteccidon que les otorgan a estas marcas tanto la Ley de
Propiedad Industrial y el Convenio de Paris, como también la jurisprudencia nacional.

Indica ademas el Primer Solicitante que la empresa ABSA-INGELEC S.A. nace del
convenio celebrado entre ella, ABSA INTERNATIONAL INCORPORATED S.A., y la
empresa boliviana INGELEC, con inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos
Internos, lo que acreditan mediante un documento que acompafian, el que no fue
objetado oportunamente por el Segundo Solicitante. Consecuentemente, el nombre de
dominio solicitado en autos no responde sino al legitimo derecho que tiene el Primer
Solicitante de promocionar a través de un sitio Web que se identifica plenamente con
ella, los servicios que se prestaran por ésta, al igual como lo hace ABSA
INTERNATIONAL INCORPORATED S.A. a través de su sitio Web absa.cl, el cual se
encuentra plenamente activo, y a través del cual se promocionan los servicios que
ofrece el Primer Solicitante en Chile y en el mundo.

ABSA INTERNATIONAL INCORPORATED S.A. agrega que al ser el dominio en
conflicto plenamente idéntico a la empresa conformada por él, es evidente que tiene el
legitimo derecho a solicitarlo. Asimismo, si se le asignara a un tercero, se le irrogaria
un grave perjuicio, ya que se le estaria negando su derecho de promocionar sus
servicios por la red y, por otro lado, se estaria induciendo a error al publico consumidor



respecto de la procedencia de los servicios, toda vez que es légico que el piblico
consumidor piense que los servicios que ahi se ofrecen son los que se prestan por el
Primer Solicitante, pues el nombre de dominio es idéntico a la razén social de ésta.

Indica el Primer Solicitante que el explosivo desarrollo y masificacion de la red de
interconexién mundial de computadores, Internet, ha dado lugar en los ultimos afios a
una serie de conflictos de caracter juridico. Uno de dichos conflictos ha tenido relacién
con los denominados "nombres de dominio” que se utilizan en dicha red. En palabras
muy sencillas, el nombre de dominio consiste en una “direccion electrénica” o bien una
“denominacién” por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica
dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho
medio de comunicacién ofrece, tales como paginas Web, correo electrénico,
conversaciones instantaneas, etc. El concepto de nombre de dominio lleva implicito la
idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se
identifique como, por ejemplo, “FARMACIAS AHUMADA”, “UNIVERSIDAD DE
CHILE” o “ALMACENES PARIS” 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 y cadtico.

En atencion a este uso cada vez mas masivo de esta forma de comunicacion
tecnoldgica, que implica tener un acceso inmediato a la informacion, el uso de nombres
de dominio que se vinculen a una organizacién o persona determinada se hace
indispensable para el correcto y eficiente funcionamiento de la misma. En el caso de
autos, el Primer Solicitante ha pedido un nombre de dominio que se identifica
plenamente con ella, por lo que le resulta absolutamente necesario obtener el registro
del dominio absaingelec.cl.

Como parte de la estrategia para proteger los servicios que ella y sus empresas
relacionadas ofrecen, se ha preocupado de obtener también la proteccion de las
marcas comerciales relacionadas, de tal forma que una de sus empresas filiales, ABSA
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, es titular de la marca “ABSA” Registro N°
679.309 para distinguir servicios de la clase 42. Sefala el Primer Solicitante que el
registro marcario individualizado es una muestra de su mejor derecho sobre el nombre
de dominio en disputa, al ser dicha marca plenamente idéntica al signo que compone el
nombre de dominio solicitado. Aflade que el elemento “ABSA” corresponde a la marca
por la cual es reconocida a nivel internacional el Primer Solicitante, y que constituye a
la vez su razdn social, y el elemento “INGELEC”, a la razon social de una empresa
boliviana con la cual se ha celebrado un consorcio a raiz del cual se ha constituido la
empresa ABSA-INGELEC S.A., que actualmente se encuentra en pleno
funcionamiento

En cuanto a los criterios aplicables a los conflictos de asignacion de nombres de
dominio, ABSA INTERNATIONAL INCORPORATED S.A. sefiala que esta el criterio
“first come, first served”, puesto que éste no hace mas que reconocer el principio del
derecho “Prior tempore, prior lure”, consagrado desde los tiempos del Emperador
Justiniano, el cual aplicado al &mbito de los hombres de dominio, significaria que quien



primero solicita es quien tiene el derecho sobre el nombre de dominio. Luego, si bien
este criterio no puede ser aplicado de manera absoluta en esta materia, si debe ser un
criterio que debe tenerse en cuenta a la hora de dirimir y asignar un nombre de dominio
gue se disputa. Asi, teniendo presente que el Primer Solicitante ha obrado de buena fe,
al ser reconocido por el signo “ABSA” que configura su razén social, es titular del
nombre de dominio absa.cl, ha conformado la empresa ABSA-INGELEC S.A., y por lo
tanto, tiene un directa relacion con el nombre de dominio de autos y le corresponde un
legitimo derecho de solicitarlo, se debe aplicar el criterio referido, toda vez que incluso
si las dos partes demuestran tener equivalente derechos o intereses sobre el nombre
de dominio en disputa, se debe decidir en favor de aquella que en primer lugar lo
solicitd.

Otro criterio que el Primer Solicitante considera aplicable a la resolucion del presente
caso, es el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relacion con los
nombres de dominio. El Primer Solicitante reitera que como consecuencia del radical
aumento de usuarios de Internet, se han sucedido conflictos cuyo escenario ya no es el
mundo real, sino el mundo virtual que constituye Internet. De esta forma, el derecho ha
debido abocarse al estudio de dichos conflictos, y las subsecuentes propuestas de
resoluciéon de los mismos. En este sentido, sefiala que 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. En efecto, los nombres de dominio comparten un sinnimero de
aspectos, caracteristicas y propdsitos con las marcas comerciales, de tal entidad que
permiten sostener que los dominios, ademas de la funcién técnica que cumplen, tienen
un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios
gue se ofrecen via Internet. En razén de lo anterior, ABSA INTERNATIONAL
INCORPORATED S.A. sefiala que los conflictos por asignacién de nombres de dominio
deben ser resueltos, entre otros criterios, en atencién a la titularidad de los registros
marcarios para el signo pedido como nombre de dominio.

Por otro lado, sefiala el Primer Solicitante que con fecha 1 de enero del afio 2000, entré
en vigencia la denominada Politica Uniforme de Resolucion de Conflictos de Nombres
de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy “UDRP”) desarrollada
por la Corporacién de Nombres y NUmeros Asignados a Internet (Internet Corporation
for Assigned Names and Numbers “ICANN"). Dicha politica reconoce como aspecto
fundamental para la resolucion de los conflictos de nombres de dominio, la titularidad
de registros marcarios para el signo en cuestion.

También deben tenerse presente los criterios de la Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI), los cuales estan plasmados en el Informe Final de la
OMPI, asi como las opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas
con el UDRP (WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions), que establecen que
en el procedimiento de revocacion de un nombre de dominio, se deben considerar
circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engafiosamente similar a una
marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legitimos
sobre él, o si se ha registrado el dominio de mala fe.



Los criterios mencionados han sido recogidos, ademas, por los Articulos 20, 21 y 22
del Reglamento de NIC Chile, donde en sintesis, el criterio que reconoce la relacion
existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente
aceptado y, por lo tanto, corresponde su aplicaciéon a la resolucién del conflicto
suscitado en estos autos. Sefala que lo anterior es especialmente relevante en este
caso, dado que su empresa filial, ABSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A., es
titular de la marca famosa y notoria “ABSA”, la cual es plenamente idéntica a uno de
los elementos que compone el nombre de dominio solicitado en autos.

El Primer Solicitante cita ademas el criterio del mejor derecho por el uso efectivo y
legitimo, el cual se refiere a que tendra un mejor derecho sobre el nombre de dominio
en conflicto, la parte que efectivamente haga uso del mismo. ABSA-INGELEC S.A. ya
ha iniciado actividades, y se encuentra actualmente prestando servicios en Chile,.por lo
tanto, resulta evidente que el Primer Solicitante es quien hace un uso efectivo del signo
que conforma el nombre de dominio en disputa, pues es quien utiliza un nombre
comercial que es absolutamente idéntico al nombre de dominio solicitado.

Otro criterio citado por ABSA INTERNATIONAL INCORPORATED S.A., es el de la
identidad, el cual establece que correspondera asignar el nombre de dominio en
conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre u otro derecho o interés pertinente
sea idéntico o muy similar al mismo. En este caso, el Primer Solicitante se identifica
plenamente con el nombre de dominio en disputa, ya que se trata de una empresa que
goza de fama y notoriedad a nivel internacional, y que es conocida por el signo
“ABSA” que es el elemento distintivo, y sobre el cual se estructura su nombre
comercial y, ademas, ha constituido la empresa ABSA-INGELEC S.A., cuyo nombre
comercial es idéntico al nombre de dominio solicitado en autos. Agrega que es légico
que el Primer Solicitante busque promocionar sus servicios a través del nombre de
dominio en conflicto ya que, el usuario de Internet, al enfrentarse al nombre de dominio
absaingelec.cl, deducira facilmente que se trata de servicios que presta ABSA-
INGELEC S.A., ya que no se ve de qué manera podia el consumidor vincular dicho
nombre de dominio con un tercero distinto a ella. Este criterio ha sido recogido por la
jurisprudencia nacional, como en el fallo relativo al nombre de dominio
vifiasdelmaipo.cl, el cual sefala que “el criterio de la identidad sefala que el nombre
de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una mas estrecha relacion con el
mismo”.

Otro criterio indicado por ABSA INTERNATIONAL INCORPORATED S.A. como
aplicable para los conflictos de asignacion de nombres de dominio, es el de la creacion
intelectual del signo pedido, sefialando que es de toda légica y justicia que quien ha
creado una denominacion, en este caso el Primer Solicitante que ha constituido la
empresa cuya razén social es ABSA-INGELEC S.A., pueda ampararla y protegerla de
terceros que pretenden aprovecharse de ella, toda vez que pese a las cuantiosas
sumas invertidas en infraestructura, personal y otra serie de bienes tangibles, el signo
del nombre de dominio en conflicto es uno de los activos més importantes de ABSA
INTERNATIONAL INCORPORATED S.A., ya que dicho signo se identifica plenamente
con el nombre comercial.



Afiade ABSA INTERNATIONAL INCORPORATED S.A., que es quien tiene el mejor
derecho sobre el nombre de dominio absaingelec.cl, ademas, si se utiliza el criterio de
la notoriedad del signo pedido, el cual postula que el titular de un nhombre de dominio
debe ser la parte que ha conferido a la misma fama, notoriedad y prestigio. Asimismo,
este criterio indica que cuando una marca alcanza los caracteres de fama, notoriedad y
prestigio, su campo de proteccibn 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. Indica que la aplicacién de este criterio nos obliga
a concluir que el Primer Solicitante tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio
en disputa, debido a que uno de los signos del cual se compone el dominio en conflicto
corresponde a su razén social, y es el Primer Solicitante el que le ha conferido fama y
prestigio.

Ademas, el Primer Solicitante sefiala que también es aplicable a este caso el Convenio
de Paris, cuyas normas tienen plena vigencia y aplicabilidad en Chile y tienen el rango
de ley. En especial, cita lo dispuesto en el articulo 6 bis, el cual establece que: “Los
paises de la Unién se comprometen, bien de oficio, si la legislacion del pais lo permite,
bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de
una marca de fabrica o de comercio que constituya la reproduccion, imitacién o
traduccion, susceptibles de crear confusién, de una marca que la autoridad competente
del pais del registro o del uso estimare ser alli notoriamente conocida como siendo ya
marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para
productos idénticos o similares. Ocurrird lo mismo cuando la parte esencial de la marca
constituya la reproduccion de tal marca notoriamente conocida o una imitacion
susceptible de crear confusion con ésta.” ABSA INTERNATIONAL INCORPORATED
S.A. sefiala que esto implica que las marcas famosas y notorias, como es el caso de
“ABSA”, han de protegerse especialmente por los paises miembros de la Unién, 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.

A su vez, el articulo 8° del Convenio de Paris establece que: “El nombre comercial sera
protegido en todos los paises de la Union sin obligacién de depdsito o de registro,
forme o no parte de una marca de fabrica o comercio”. Esto es, los nombres con que
son conocidas las empresas y sociedades deben ser protegidas en Chile y en cualquier
otro pais miembro del Convenio. Es asi como “ABSA-INGELEC” constituye el nombre
comercial, imagen corporativa y “goodwill” de su empresa y, en consecuencia, debe
gozar de proteccion.

En definitiva, indica el Primer Solicitante que de acuerdo a lo expuesto, y teniendo
presente los diversos argumentos esgrimidos, especialmente el criterio “first come, first
served”, su buena fe atendida su vinculacién con el nombre de dominio en conflicto, la
titularidad del nombre de dominio absa.cl, la titularidad de la marca “ABSA”, la



identidad existente entre el nombre comercial ABSA-INGELEC S.A. y el dominio en
disputa, y el uso actual de la expresion, es él quién tiene mejor derecho para la
obtencién del nombre de dominio en disputa. Consecuentemente, sélo cabe abocarse
a los criterios y politicas de solucién de conflictos de asignacion de nombres de
dominio, los que habiendo sido revisados, concluyen necesariamente en el mejor
derecho del Primer Solicitante sobre el signo en disputa;

Que con fecha 5 de abril de 2007, se da traslado reciproco de las demandas arbitrales
correspondientes y se notifica a las partes del nuevo domicilio del Tribunal;

Que con fecha 23 de abril de 2007, don MATIAS SOMARRIVA LABRA, en
representacion del Primer Solicitante, ABSA INTERNATIONAL INCORPORATED S.A,,
evacua el traslado conferido, sefialando que ratifica lo expuesto en su demanda de
mejor derecho, en relacién a que el nombre comercial de la nueva sociedad incluye el
signo “ABSA”, agregandose la expresion “INGELEC” atendida la unién con una
empresa boliviana que tiene dicho nombre. Consecuentemente, cabe la aplicacién de
lo dispuesto en el articulo 8 del Convenio de Paris, en relacién a la proteccion del
nombre comercial.

Agrega el Primer Solicitante que si bien LAN AIRLINES S.A. ha mencionado su
titularidad sobre la marca “ABSA” registrada bajo el N° 661.785 para servicios de la
clase 39, dicho registro fue solicitado con fecha 31 de octubre de 2002. A su vez, ABSA
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A., filial del Primer Solicitante, es titular de la
marca “ABSA” registrada bajo el N° 679.309 para distinguir servicios de la clase 42, la
cual fue solicitada el 28 de enero de 2002.

Indica el Primer Solicitante que desde el 6 de julio de 2000, ABSA INTERNATIONAL
INC. S.A. y ABSA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A., son conjuntamente
titulares del nombre de dominio absa.cl, que corresponde a la expresion con la cual
comienza el nombre de dominio en disputa y que, ademas, coincide con la marca
“ABSA”. Agrega que el Segundo Solicitante basa su pretensién sobre el dominio
absaingelec.cl en su titularidad de la marca “ABSA”, en circunstancias que el nombre
de dominio absa.cl estd registrado desde el afio 2000 a nombre de ABSA
INTERNATIONAL INC. S.A. y ABSA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.,y no a
nombre del Segundo Solicitante.

Por dltimo, sefiala el Primer Solicitante que si bien el criterio “first come, first served” no
es absoluto, si debe ser aplicado en el caso que ambas partes demuestren tener
derechos sobre el nombre de dominio en disputa, 0 que ocurre en este caso, toda vez
gue el Primer Solicitante tiene derechos sobre el signo “ABSA”. Agrega que la
solicitud de nombre de dominio de autos no ha sido caprichosa, sino que responde al
interés de usar Internet como un medio a través del cual reflejar los servicios que
presta la empresa ABSA-INGELEC S.A., por lo cual la solicitud ha sido de buena fe.
Consecuentemente, corresponde la aplicacion del mencionado criterio, dado que fue el
Primer Solicitante quien primero demostro interés en el nombre de dominio en conflicto
a través de su solicitud fundada y de buena fe;



10.

11.

12.

13.

Que con fecha 3 de mayo de 2007, don RODRIGO LEON URRUTIA, en
representacion del Segundo Solicitante, LAN AIRLINES S.A., evacla el traslado
conferido, sefialando que el Primer Solicitante es ABSA INTERNATIONAL INC. S.A., y
no ABSA-INGELEC S.A. Agrega que el registro de la marca “ABSA” N° 679.309
hecho valer por el Primer Solicitante, se encuentra a nombre de ABSA INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES S.A., y no a nombre del Primer Solicitante. Asimismo, el registro
mencionado es posterior al de LAN AIRLINES S.A.

Agrega el Segundo Solicitante que lo dicho por ABSA INTERNATIONAL
INCORPORATED S.A., en cuanto a que existe una “relacién inmediata entre marcas y
nombres de dominio”, reafirma el mejor derecho de LAN AIRLINES S.A., por existir
similitud esencial entre marca y nombre de dominio solicitado y, ademas, al existir
anterioridad registral. Indica que, ademés de existir un uso de parte del Segundo
Solicitante de la marca “ABSA”, el Primer Solicitante no ha acreditado mas derecho
que tener un contrato vigente con NIC Chile por el servicio del nombre de dominio
absa.cl, con lo que se acredita un contrato privado entre particulares que genera
meros derechos personales no oponibles a terceros y, en cambio, LAN AIRLINES S.A.
ha acreditado ser titular de un derecho real de propiedad industrial anterior a cualquier
otro que pudiere alegar el Primer Solicitante sobre la marca “ABSA”, que constituye el
elemento esencial y caracteristico en el signo solicitado como nombre de dominio;

Que con fecha 28 de mayo de 2007, don RODRIGO LEON URRUTIA, en
representacion del Segundo Solicitante, LAN AIRLINES S.A., solicita que se tengan
presente los mismos argumentos indicados en su escrito de fecha 3 de mayo de 2007;

Que con fecha 13 de junio de 2007, se tiene por evacuado el traslado del Primer
Solicitante de fecha 23 de abril de 2007. Asimismo, se tuvo por no presentada la
evacuacion del traslado del Segundo Solicitante de fecha 3 de mayo de 2007, por
extemporanea y, se tuvo presente lo indicado en el escrito del Segundo Solicitante de
fecha 28 de mayo de 2007,

Que con fecha 5 de julio de 2007, se cita a las partes a oir sentencia, resolucion que es
notificada a las partes por correo electrénico.

Y CONSIDERANDO:

1.

Que de acuerdo al articulo 7 del Procedimiento de Mediacion y Arbitraje contenido en la
Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los

arbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendran el caracter de
“arbitrador” y, por ende, deberan fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le
dictaren;

Que el articulo 14 inciso primero de la Reglamentacion de NIC Chile sefiala que es de
responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripcién no contrarie las normas

vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética
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mercantil, como asimismo, derechos validamente adquiridos por terceros;

Que el mismo cuerpo legal en su articulo 10 inciso primero establece un término de 30
dias corridos contados desde la publicacion de la nueva solicitud en la lista de
solicitudes en tramite de la pagina Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales
interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus
propias solicitudes para ese nombre de dominio;

Que ambas partes litigantes han invocado y acreditado en este juicio arbitral lo que
estimaron son sus legitimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto;

Que el Segundo Solicitante sefiala que “INGELEC” es una abreviacién de las palabras
“ingenieria” y “eléctrico” o “electronico”, conceptos que considera se vinculan
necesariamente a la cobertura de la marca “ABSA” Registro N° 661.785 de la clase 39.
Sin embargo, dicho registro distingue especificamente “servicios de transportes de
pasajeros, mercancias, documentos y valores por cualquier medio; almacenamiento,
bodegaje, carga, descarga, embalaje, empaque y distribuciéon por cualquier medio de
todo tipo de mercancias, documentos y valores; agencia de turismo; servicios de
informacion referente a los viajes o transporte; organizacién de cruceros, excursiones y
viajes; reservas para los viajes; visitas turisticas; distribucién por cualquier medio de todo
tipo de mercancias, documentos y valores; distribucion de folletos, publicaciones y
demas productos de la clase 16; servicios de agencias de turismo, sin reserva de hoteles
ni de pensiones; transporte, corretaje y alquiler de automoéviles y otros medios de
locomocidn; reserva de plazas para transportes; asistencia en caso de averia de
vehiculos; distribucién de periddicos y reparto de mercancias; servicios de alquiler de
productos de la clase 12; rent a car; servicios de aparcamiento y/o estacionamiento” de
la clase 39, los cuales no estan directamente relacionados a los conceptos de
“ingenieria” y “eléctrico” o “electrénico”. Consecuentemente, la expresion “INGELEC” no
podria asociarse al registro de la marca “ABSA” de propiedad de LAN AIRLINES S.A. Yy,
mas aun, a juicio de este sentenciador, ocurriria justamente lo contrario, ya que por el
hecho de incluir la expresion “INGELEC” el nombre de dominio absaingelec.cl, los
consumidores y usuarios de Internet podran diferenciarlo claramente de la marca
comercial “ABSA” de propiedad del Segundo Solicitante, y contrariamente a lo que
sefiala LAN AIRLINES S.A., no se generara confusion o error entre los consumidores;

Que de los antecedentes acompafiados en estos autos, se presume fundadamente que
la empresa ABSA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. es filial — o esta
estrechamente relacionada — con el Primer Solicitante, puesto que son titulares en forma
conjunta del nombre de dominio absa.cl. Asimismo, esta presuncién se ve reafirmada
por lo indicado en el poder del Primer Solicitante acomparfiado en estos autos, en el cual
consta que el representante legal de ABSA INTERNATIONAL INCORPORATED S.A. es
don VLADIMIR BELMAR TORRES, precisamente la misma persona que aparece como
representante de ABSA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. en el registro de la
marca “ABSA” N° 679.309, segln consta de los antecedentes acompafiados por el
Primer Solicitante en estos autos;
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10.

11.

12.

13.

14.

Que, el Segundo Solicitante ha acreditado ser titular de la marca “ABSA” Registro N°
661.785 que distingue servicios de la clase 39;

Que, asimismo, ABSA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A., empresa relacionada
con el Primer Solicitante, es titular de la marca “ABSA” Registro N° 679.309 que
distingue servicios de la clase 42;

Que la marca “ABSA” Registro N° 679.309 de propiedad de ABSA INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES S.A. fue solicitada con fecha 28 de enero de 2002 vy, si bien tiene
un nuamero de registro posterior al de la marca “ABSA” de LAN AIRLINES S.A., fue
presentada con anterioridad a esta Ultima, la cual fue solicitada el dia 31 de octubre de
2002. Consecuentemente, este solo hecho hace necesario descartar cualquier posible
aprovechamiento por parte del Primer Solicitante, del posicionamiento, trayectoria o
prestigio de LAN AIRLINES S.A;

Que, a su vez, el nombre de dominio absa.cl se encuentra actualmente a nombre del
Primer Solicitante, conjuntamente con su filial ABSA INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES S.A., habiendo sido inscrito y renovado sucesivamente desde el 6
de julio de 2000, esto es, mas de dos afios antes de que siquiera hubiera sido solicitada
la marca “ABSA” de propiedad de LAN AIRLINES S.A;;

Que la expresion “ABSA” es la mas importante y distintiva de la razon social del Primer
Solicitante, ABSA INTERNATIONAL INCORPORATED S.A;;

Que, a su vez, como consta del extracto de la constitucion de la sociedad ABSA-
INGELEC S.A. acompafiada en estos autos, la cual fue publicada en el Diario Oficial con
fecha 19 de julio de 2006, la empresa mencionada esta formada por el Primer
Solicitante, ABSA INTERNATIONAL INCORPORATED S.A., y la empresa boliviana
INGELEC S.A;;

Asimismo, la marca “ABSA” Registro N° 661.785 que distingue servicios de la clase 39
perteneciente al Segundo Solicitante, coexiste pacificamente con la marca “ABSA”
Registro N° 679.309 que distingue servicios de la clase 42 de propiedad de ABSA
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A., sin que se genere un debilitamiento del
capital comercial y marcario asociado a la marca de LAN AIRLINES S.A., como sefiala el
Segundo Solicitante ocurriria si circula en el mercado mediante publicidad una expresion
idéntica a las marcas y dominios de su propiedad;

Que en cuanto a que pueda ser abusiva la solicitud de ABSA INTERNATIONAL
INCORPORATED S.A., al tratarse este caso de una solicitud competitiva, y no de la
revocacion de un nombre de dominio, debe determinarse quién tiene mejor derecho al
mismo, sin que sea necesario analizar si la solicitud del Primer Solicitante es 0 no
abusiva. Sin perjuicio de lo anterior, queda de manifiesto de los antecedentes
acompafiados por el Primer Solicitante, que no podria ser considerada abusiva su
solicitud, toda vez que el nombre de dominio absaingelec.cl en conflicto, est4 destinado
a usarse en relaciébn con una nueva sociedad creada bajo la razén social ABSA-
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15.

16.

INGELEC S.A. — de la cual es socia ABSA INTERNATIONAL INCORPORATED S.A. —,
lo que agregado al hecho de ser titular también del nombre de dominio absa.cl,
conjuntamente con ABSA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A., la cual a su vez es
titular de la marca “ABSA” Registro N° 679.309 para servicios de la clase 42, dejan en
claro que el Primer Solicitante efectivamente tiene derechos e intereses legitimos sobre
el nombre de dominio en conflicto;

Que existiendo una empresa ya legalmente constituida y operando bajo la razén social
ABSA-INGELEC S.A., formada en partes iguales por el solicitante y una empresa
extranjera, es evidente que el nombre de dominio absaingelec.cl no puede asignarsele
sino al que tiene un mejor derecho al mismo, el cual es ABSA INTERNATIONAL
INCORPORATED S.A;

Que el principio “first come, first served” es normalmente aplicado cuando de los
antecedentes proporcionados en el proceso se concluye que ambas partes tienen
igualdad de derechos. A pesar de que en el presente caso el Primer Solicitante tiene
mejores derechos que el Segundo Solicitante, el principio referido sirve, a juicio de este
arbitro, como argumento adicional a favor de ABSA INTERNATIONAL INCORPORATED
S.A.

SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio absaingelec.cl al Primer Solicitante Solicitante, ABSA
INTERNATIONAL INCORPORATED S.A., RUT N° 96.958.710-6.

Cada parte se haréa cargo de sus respectivas costas.

Notifiquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electrénico.

Sentencia pronunciada por el arbitro, don Christian Ernst Suarez

Santiago, 3 de agosto de 2007 .-

Christian Ernst Suarez
ARBITRO
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