Fallo por Arbitraje de dominio "aerolineasdelsur.cl y otro"

Santiago, 14 de Octubre de 2005.
Juez Arbitro. Patricio de la Barra Gili

Oficio NIC 3892-2005

VISTOS:

PRIMERO : Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje de la Reglamentacion para el
Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, por oficio nimeros
3892-2005, y 3942-2005, se notificd al Sefior Arbitro de su nhombramiento como
arbitro arbitrador en los conflictos suscitados con motivo de la inscripcion de los
nombres de dominio "aerolineasdelsur.cl y “aerolineadelsur.cl", siendo partes en
la primera causa don Carlos Reyes Mondaca, Aerolineas Austral Chile S.A. y
Lan Chile S.A. y en la segunda causa, eran partes Aerolineas Austral Chile S.A.
y Lan Chile S.A.

SEGUNDO : Que, el Sefior Arbitro aceptd los cargos Y fij6 como fecha para las
audiencias de conciliacion y/o de fijacion del procedimiento en sus oficinas para
el dia 16 de Agosto de 2004 a las 9.30 y 10.30, respectivamente, lo que se
notificd a las partes y a NIC Chile por carta certificada, segun consta en autos.

TERCERO: Que, en la audiencia de fijacion de procedimiento fijada para el
conflicto por el nombre de dominio aerolieasdelsur.cl, don Rodrigo Marré en
representacion de Aerolineas Austral Chile S.A., acompafa escritura publica
mediante la cual don Carlos Reyes Mondaca, cede a Aerolineas Austral Chile
S.A. el dominio en disputa y en el mismo instrumento cede sus derechos
litigiosos en el proceso, quedando entonces Aerolineas Austral Chile S.A. como
primer solicitante. Asimismo, y en vista de lo anterior, Aerolineas Austral Chile
S.A. y Lan Chile S.A. acuerdan acumular las causas aerolineasdelsur.cl y
aerolineadelsur.cl ambas a cargo del sefior Arbitro. Finalmente, Aerolineas
Austral Chile S.A. se desiste de su solicitud, como segundo solicitante pues al
adquirir los derechos litigiosos de Carlos Reyes M, no tiene sentido dicha
segunda solicitud.

Que, a la primera audiencia de conciliacién y/o fijacién de procedimiento asistid
don Rodrigo Marré Grez por Aerolineas Austral Chile S.A. y don Ricardo
Montero como agente oficioso de Lan Chile S.A. No habiendo acuerdo entre las
partes, se fijaron las bases del procedimiento arbitral.



CUARTO : Que, con fecha 17 de Agosto de 2004, don Juan Pablo Silva Dorado
ratifica todo lo obrado por don Rodrigo Montero Castillo, presentacion que fue
proveida con fecha 18 de Agosto de 2004 y notificada a ambas partes por correo
electronico ese mismo dia.

QUINTO :Que, con fecha 30 de Agosto de 2004, y dentro de plazo, el segundo
solicitante dedujo demanda de mejor derecho para la asignacion del nombre de
dominio, acompafiando documentos con citacion, sefialando que los dominios
"aerolineasdelsur.cl” 'y *“aerolineadelsur.cl” deben serle asignados,
fundamentando su peticion en los siguientes argumentos de hecho y de
derecho:

a. Que, como es de publico conocimiento, LAN CHILE S.A es la aerolinea de
mayor tamafo y crecimiento en América Latina, con presencia no sélo en la
referida region, sino también en los cinco continentes.

b. Que, desde hace algunos afios LAN CHILE SA ha publicitado y como
consecuencia de ello posicionado en el mundo entero en base una de las
caracteristicas geogréaficas de nuestro pais, cual es su latitud. Que ha usado el
concepto del “SUR” para identificar los servicios de transporte aéreo y de esta
manera distinguirse en el mundo entero de otras empresas a través de signos
como “ESPIRITU DEL SUR”, ESPIRITU DEL SUR DEL MUNDO, MUNDO SUR.

c. Que, la conducta del primer solicitante es perniciosa para el sistema
econOdmico y no se avienen a los principios econémicos Yy juridicos que informan
nuestro ordenamiento juridico.

d. Que, los conceptos Aerolineasdelsur.cl y Aerolineadelsur.cl se identifican
inequivocamente con LAN CHILE SA.

e. Que, de acuerdo al orden publico econdémico, los consumidores deben poder
distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y
servicios que se le ofrece en el mercado, hecho que claramente se veria
afectado en caso de concederse el dominio de autos a la contraria.

f. Que, en suma la buena fe, interés legitimo, marcas y dominios registrados,
presencia comercial, trayectoria y posicionamiento comerciales consolidados,
perfilan a LAN CHILE SA como titular de un mejor derecho para optar a los
nombres de dominio en disputa.

g. Que, en un otrosi acompafia Impresiones de la pagina web del
Departamento de propiedad industrial de las marcas comerciales ESPIRITU
DEL SUR DEL MUNDO y MUNDO DEL SUR.



SEXTO : Que, con fecha 30 de Agosto de 2004, don Rodrigo Marré Grez, en
representacion de AEROLINEAS AUSTRAL CHILE S.A. efectia su
presentacion en la que sefiala lo siguiente:

a.

Que, como es ampliamente conocido el grupo empresarial Marans
Internacional viene desde hace mas de un afio implementando un
proyecto empresarial consistente en la creaciébn de una linea area
nacional que prestara servicios de vuelos dentro del pais e
internacionales.

Que, la presa desde el afio 2003 ha dado amplia cobertura a este hecho,
presentando entre otras, las rutas que cubrird, los tipos de aviones que
utilizara, los efectos que la misma tendra en el mercado, los beneficios
gue acarreara la competencia, etc.

Que, existe un gran numero de articulos diarios y revistas en lo que hace
ya largo tiempo se describe el proyecto, sefialandose publicamente, al
menos desde Marzo de 2004, que el nombre de la nueva linea aérea es
AEROLINEAS DEL SUR.

Que, como resulta evidente todo proyecto empresarial, un elemento
fundamental es el nombre y la marca bajo la cual la nueva empresa
prestara sus servicios.

Que, consiente de ello AEROLINEAS AUSTRAL CHILE S.A. luego de un
extenso estudio de mercado y con asesorias de profesionales y creo el
nombre de fantasia AEROLINEAS DEL SUR, inexistente hasta ese
momento en el mercado y procedidé a solicitar su registro como marca
comercial y nombre de dominio.

Que, la tendencia mundial de las lineas aéreas es la venta de sus
pasajes en forma directa al publico, utilizando para estos efectos de
manera preeminente la venta de pasajes via internet, a través de sus
paginas web.

Que, en resumen los nombres de dominio en litigio corresponden al
nombre y marca comercial AEROLINEAS DEL SUR, creada por
AEROLINEAS AUSTRAL CHILE S.A.

. Que, no se entiende entonces cual podria ser el interés que Lan Chile SA

ha tenido por los nombres de dominio y disputa e impedir que su legitimo
creador la inscriba.

Que, Aerolineas del Sury su derivacion Aerolinea del Sur no corresponde
a ninguna marca que Lan Chile SA tenga registrada ni utilice sea en sus
servicios o en la red.

Que, tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional e internacional han
sefialado que se debera privilegiar a 4quel que solicitd con anterioridad el
nombre de dominio.

Que, finalmente, la propia regulacion de NIC Chile en su articulo 22 letra
c), establece como causal que evidencia la mala fe del asignatario de un



nombre de dominio: “ Que se haya inscrito el nombre de dominio con el

fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia”
[. Que, en un otrosi de su presentacion se acompafnan 13 impresiones y

copia de prensa que dan cuenta del proyecto AEROLINEAS DEL SUR.

SEPTIMO: Que, con fecha 1 de Septiembre de 2004, se provee ambas
presentaciones y se notifican a ambas partes las respectivas resoluciones por
correo electronico.

OCTAVO: Que, con fecha 13 de Septiembre de 2004, evacuo el traslado don
Rodrigo Marré Grez en representacion de AEROLINEAS AUSTRAL CHILE SA.
En su presentacion sefala lo siguiente:

a. Que el sblo hecho de contar con los registros marcarios ESPIRITU DEL
SUR, ESPIRITU DEL SUR DEL MUNDO Y MUNDO SUR, no convierte a
Lan Chile SA en propietaria del concepto SUR.

b. Que, coexisten en el mercado numerosos registros de marca y nhombres
de dominio que contienen la palabra SUR, como por ejemplo aerosur.cl,
dominio en contra del cual LAN CHILE SA no presentd oposicion.

c. Que, el interés de AEROLINEAS AUSTRAL CHILE SA, por lo nombres de
dominio radica en poder con ellos estructurar una pagina web adecuada
para la promocién y venta de los servicios de AEROLINEAS AUSTRAL
CHILE SA.

d. Que, los conceptos AEROLINEASDELSUR.CL y
AEROLINEADELSUR.CL, no se identifican con LAN CHILE S.A.

e. Que, en un otrosi se acomparian los siguientes documentos:

1. Copia de la pagina web lan.cl y los diversos links de ellas, en ninguno de
los cuales aparece la palabra SUR.

2. Copia de la pagina web de NIC Chile que da cuenta de los dominios

inscritos que contienen la palabra SUR como parte de los mismos a

nombre de LAN CHILE S.A

Nombre de dominio aerosur.cl

Nombre de dominio airesur.cl

Nombre de dominio ferrocarilesdelsur.cl

Nombre de dominio nevieradelsur.cl

ogkw

NOVENO: Que con fecha 13 de Septiembre de 2004, don Arturo Covarrubias
Vargas en Representacion de Lan Chile SA. evacud el traslado, sefialado lo
siguiente:

a. Que, Lan Chile SA tiene legitimo interés en los nombres de dominio en
disputa.



b. Que, los registros de inscripcion ESPIRITU DEL SUR, ESPIRITU DEL
SUR DEL MUNDO MUNDO DEL SUR.

c. Que, finalmente es dudosa la buena fe del primer solicitante como queda
de manifiesto en solicitudes de marcas que ha pedido y que guardan casi
plena identidad con aquellas de propiedad de Lan Chile SA.

DECIMO: Que, con fecha 15 de Septiembre de 2004, se provee ambas
presentaciones, y se notifica a las partes de las respectivas resoluciones por
correo electronico.

UNDECIMO : Que Con fecha 5 de Noviembre de 2004, don Rodrigo Marré G en
representacion de de AEROLINEAS AUSTRAL CHILE SA. presentd un escrito
solicitando se citara a las partes a oir sentencia.

DUODECIMO: Que, con fecha 8 de Noviembre de 2004, y atendido el estado del
proceso se cita a las partes a oir sentencia y se les notifica a las partes esta
resolucion por correo electronico.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el desarrollo y masificacion de la red de interconexion mundial
de computadores Internet, ha dado lugar en los dltimos afios a una serie de
conflictos de caracter juridico. Uno de dichos conflictos, ha tenido relacion con
los denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red, siendo el
nombre de dominio una "direccion electrénica” o bien una "denominacion” 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
comunicacion ofrece tales como: paginas Web, correo electronico (E-Mail),
conversaciones instantaneas, etc.

SEGUNDO: Que, el concepto de nombre de dominio lleva implicita la idea de
poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique
como Polo, Adidas y/o SEK, efectivamente corresponda a dicha entidad,
organizaciéon o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet
careceria de sentido y se transformaria en una red confusa y caotica.



TERCERO: Que, de esta forma, el Derecho ha debido abocarse al estudio de
dichos conflictos, y las subsecuentes propuestas de resolucion de los mismos,
por lo que en los dltimos afios en nuestro pais, se ha efectuado una inmediata y
I6gica relacion entre los nombres de dominio, los nombres comerciales vy las
marcas comerciales, ya que los nombres de dominio comparten un sinnumero
de aspectos, caracteristicas y propositos con éstos ultimos y cumplen todos ellos
un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes y/o
servicios gque se ofrecen via Internet.

CUARTO: Que, puede darse por acreditado por la prueba documental aportada
y por las diligencias efectuadas por este arbitro, que el nombre comercial y hoy
en dia, la marca comercial AEROLINEAS DEL SUR, y sus variantes pertenece
al primer solicitante, esto es, AEROLINEAS AUSTRAL CHILE S.A.

QUINTO: Que, la marca AEROLINEAS DEL SUR se encuentra inscrita bajo el
namero 722503, en la clase 39, a nombre del primer solicitante.

SEXTO: Que, a juicio de este arbitro, el material acompafiado por el primer
solicitante permite acreditar la existencia de una linea aérea que pretende iniciar
actividades en nuestro pais, que ademas, la razén social elegida es idéntica a
los nombres de dominio en disputa, y que en la creacion del las expresiones
solicitadas como nombres de dominios, el primer solicitante a precedido al
segundo.

SEPTIMO: Que, por el contrario el segundo solicitante sélo ha demostrado cierta
vinculacion con la expresion SUR, incluidas en algunas marcas de su
propiedad, pero ello resulta completamente insuficiente como para determinar
algun derecho real sobre los dominios en disputa.

OCTAVO: Que, si se asignara el nombre de dominio al segundo solicitante, se
estaria perjudicando gravemente el negocio y la expansiéon en Chile de las
actividades del primero, ademas de producir una dilucion de la imagen y causar
confusion a los usuarios que desearan ingresar al nombre de dominio
"aerolineasdelsur.cl" o “aerolineadelsur.cl” con la intencion de informarse sobre



los servicios que dicha compafiia da en nuestro pais y se encontraran con
informacion de la competencia.

NOVENO: Que, este Arbitro en muchas ocasiones ha reconocido el mejor
derecho a segundos solicitantes, cuando ha podido apreciar que su solicitud de
nombre de dominio se funda en la legitima pretensién de desarrollar su negocio
por medio de Internet, sin relacionarse ni menos afectar derechos validamente
adquiridos por terceros, cuestion que como se ha determinado no se da en este
caso, pues la actividad econdmica que pretende desarrollar el primer solicitante
es idéntica a la del segundo.

DECIMO: Que, el Convenio de Paris, promulgado en Chile mediante el Decreto
N%425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial de
30 Septiembre de 1991, en su articulo 8° establece que: "El nombre comercial
sera protegido en todos los paises de la Unidn sin obligacion de depdésito 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 por el solo
hecho de ser tal nombre comercial. Siendo "aerolineas del sur" lo esencial del
nombre comercial de la primera solicitante.

UNDECIMO : Que, adicionalmente, este Arbitro acepta, que tal como ha
alegado el primer solicitante el principio "FIRST COME, FIRST SERVED", obra a
su favor, pues a la luz de los deméas argumentos y pruebas aportados por las
partes, se ha demostrado que el primer solicitante goza de mejores derechos.

DUODECIMO: Que, este Arbitro se ha formado conviccién, en el sentido que
asignar los dominios en disputa al segundo solicitante puede llevar a confusion a
los consumidores y usuarios de Internet, toda vez que la oferta de servicios que
se pudiera realizar en el portal aerolineasdelsur.cl y aerolineadelsur.cl, puede
generar la impresion de que se trataria de la pagina web oficial del primer
solicitante.

DECIMO TERCERO: Que, no se condena en costas al segundo solicitante, toda
vez que, la circunstancia de que los dominios corresponden a expresiones
evocativas, puede explicar el motivo de la presentacion de sus oposiciones




Vistos resulevo :

Asignase los nombres de dominio aerolineasdelsur.cl y aerolineadelsur.cl a
AEROLINEAS AUSTRAL CHILE S.A .

Remitase el expediente a NIC Chile para su inscripcion y archivo. Notifiquese a
las partes por carta certificada.

Patricio de la Barra

Arbitro Asignado



