Ref. Sentencia conflicto ALUMKO.CL

Partes: Representando a Alumko (SELLSIDE SPA)
ALUMCO S.A.

Santiago, veintisiete de octubre de dos mil once
VISTOS:

1.- OFICIO N.° 14345, de fecha 6 de junio de 2011, de fojas 1, de NIC Chile, relativos al conflicto por asignacién
del nombre de dominio alumko.cl, suscitado entre don Javier Lozano, Representando a Alumko (SELLSIDE
SPA), RUT: 76.096.407-7, domiciliado en Arlegui 735, Vifia del Mar, Valparaiso y ALUMCO S.A. RUT: 76801.220-
2, Representada por don Andrés Melossi Jiménez, domiciliado en Europa 2035, Providencia, Santiago.

2.- Aceptacion del arbitraje, juramento de rigor y citaciéon a audiencia de conciliaciéon y/o fijacion del
procedimiento arbitral de fojas 4 y su correspondiente notificacidn de fojas 5 vuelta.

3.- Comparecencia de Diego Acufia Ramirez, abogado patrocinante del segundo solicitante, quien acompafia
documentos fundantes de su personeria a fojas 8,9 y 10.

4.- Acta de realizacién de la audiencia decretada en autos, de fojas 12, con la sola comparecencia del
representante del segundo solicitante, en la que se fija el procedimiento arbitral.

5.- Alegatos de mejor derecho del segundo solicitante de fojas 15 en que pide le sea asignado el nombre de
dominio alumko.cl en base a las siguientes argumentaciones:

Que ella, ALUMCO S.A,, distribuye perfiles de aluminio, cristales, quincalleria y otros accesorios relacionados, y
que existe en el mercado desde 1961, siendo una empresa reconocida dentro del mismo con nueve sucursales
distribuidas por el pais. Agrega que posee registros marcarios vigentes para la marca ALUMCO, en diferentes y
variadas clases del Clasificador Internacional de Niza, asi como también es titular de las marcas ALUMCO AL-
25, registro N° 730244, clase 6; ALUMCO AL-20, Registro N° 730243, clase 6; ALUMCO AL- registro N° 30
730242, clase 6, ademas del nombre de dominio www.alumco.cl desde el 7 de octubre de 1999.

Que ha creado la expresién ALUMCO, que se identifica con su razén social y que el publico consumidor le asocia
al mismo.

Que la Comisién Preventiva Central, el 28 de julio de 2000, sostuvo que los nombres de dominio tienen
funciones de caracter distintivo en el trafico virtual, pasando a ser identificadores comerciales o personales y
que en los nombres de dominio no rigen los principios marcarios de especialidad y de territorialidad.

Que de acuerdo al articulo 14 del Reglamento de NIC Chile sefiala la responsabilidad de los solicitantes en el
respeto de las normas sobre abuso de publicidad, competencia leal, ética mercantil y de los derechos
validamente adquiridos por terceros.

Indica asimismo que la solicitud de la contraria es incompatible con los principios sefialados, lo que puede
verse al examinar el Cédigo de Etica Publicitaria el que prohibe avisos que puedan conducir al consumidor a
conclusiones erréneas ni deben aprovecharse de la imagen adquirida por otra firma o producto, teniéndose
como fin Ultimo el proteger al consumidor de la confusién o error a la que se veria sujeto con la existencia de
un distintivo similar.

Concluye entonces que el primer solicitante infringe las normas sobre abuso de publicidad contenidas en el
Cédigo de Etica Publicitario y también las contenidas en el articulo 28 y siguientes de la Ley 19.496 de


http://www.alumco.cl/

Proteccion al Consumidor, que establece sanciones para los mensajes publicitarios que produzcan confusién en
los consumidores respecto de las identidad y/o actividades de una empresa, como seria en el caso la confusion
que supone la existencia de un distintivo similar grafica y fonéticamente al registrado por el segundo
solicitante ante INAPI y NIC Chile, pues se produce una asociaciéon légica entre alumko.cl y ALUMCO S.A. que
cuenta con fama y notoriedad ligada a una trayectoria superior a 50 afios en el mercado.

Alega asimismo que el primer solicitante infringe principios y normas de competencia leal y ética mercantil,
pues realiza actos contrarios al Convenio de Paris, creando confusion respecto del establecimiento, productos,
actividad industrial o comercial de un competidor, induciendo al publico al error, introduciendo elementos al
mercado que lo distorsionan, lo que evidencia su mala fe pues intenta aprovecharse de la reputacion ajena,

Argumenta que ALUMCO S.A. es titular de derechos marcarios validamente adquiridos, ademas de creador
intelectual de la expresion ALUMCO, presente en la razoén social y en la publicidad en el mercado, por lo que
detenta derechos superiores respecto de ALUMKO.CL,

Invoca también en su favor como jurisprudencia la resolucidn del conflicto ALUMPLAST.CL, que pondera usos
de nombres en Internet, lo intuitivo de las busquedas y las marcas registradas para la resolucién del caso en
favor del segundo solicitante.

En su petitorio, solicita la asignacién del nombre de dominio en disputa a ALUMCO S.A.

6. El segundo solicitante acompafia como antecedentes copias de los registros marcarios invocados que rolan
de fojas 25 a 36, copia del registro de nombre de dominio ALUMCO.CL que consta a fojas 37, impresiones del
sitio web ALUMCO.CL que consta de fojas 38 a 42, ademas de publicidad de productos de la empresa, una copia
de la sentencia arbitral del conflicto por el dominio ALUMPLAST.CL y registros de bisqueda del concepto
alumco en el buscador de Internet Google.

7. A fojas 59 comparece Javier Lozano por el primer solicitante quien alega que el nombre ALUMKO significa
“Reflejo en el agua” en lengua Huilliche y que se eligié este nombre debido a que se trata de un ecocentro
turistico se encuentra en una colina rodeada de las aguas del mar en Chiloé. Sefiala también que la pagina web
actualmente tiene s6lo un diagrama de lo que serd, pues se esta a la espera de la resolucion de este conflicto
para avanzar en ella, aun cuando ya se utiliza el dominio ALUMKO.CL para los 12 correos electrdénicos de los
integrantes del ecocentro y que les permite colaborar en linea en el proyecto Alumko.

Afirma que el proyecto turistico Alumko ya estd generando empleo local, y la pérdida por los gastos
devengados al contratar el hosting, el pago del NIC y los servicios profesionales significarian un revés en la
contabilidad y en la moral de toda la organizaciéon. Cuenta ademas que en Chiloé ya se ha capacitado a las
personas en el uso del correo electrénico de alumko.cl por lo que sufriria un perjuicio si en definitiva no se le
concede el nombre de dominio.

No niega el parecido fonético de ALUMCO con ALUMKO, pero sostiene que la relacién semantica es
completamente diferente y que no existe mala fe en la utilizaciéon del dominio, ni se dard uso para algo
relacionado con el giro de la segunda solicitante.

8. De fojas 66 a 68, el segundo solicitante realiza observaciones a la prueba en la que hace nuevamente una
relacion de las marcas de las que es titular reiterando que tiene mejor derecho al nombre de dominio
ALUMKO.CL

9. Que a fojas 69 se citd a las partes para oir sentencia, lo que fue notificado a las partes a fojas 70.

CONSIDERANDO:



PRIMERO: Que el conflicto de autos dice relacion con la determinaciéon de cual de las partes tiene un mejor
derecho al nombre de dominio alumko.cl. Mientras la segunda solicitante invoca sus derechos marcarios y
aquellos derivados de su denominacién social, ALUMCO S.A., la segunda solicitante sefiala que es titular y
administra un proyecto de ecoturismo denominado Turismo Alumko, por el significado huilliche de la
expresion “reflejo en el agua”, que habria elegido porque su proyecto se localiza en Chiloé en un lugar rodeado
de agua, cuya efectividad se ha comprobado a través del andlisis de diccionario de mapudungun, en que se
contiene el término.

SEGUNDO: Que en cuanto a la titularidad de las marcas que invoca la Alumco S.A., habiéndose constatado su
vigencia en el Registro de propiedad intelectual, nada habra de considerarse al respecto, salvo declarar que la
efectividad del derecho invocado, para las clases 06,16 y 20. Al respecto es importante atender a que la clase 6
se refiere a “Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construccién metdlicos; construcciones
transportables metdlicas; materiales metdlicos para vias férreas; cables e hilos metdlicos no eléctricos; cerrajeria
y ferreteria metdlica; tubos metdlicos; cajas de caudales; productos metdlicos no comprendidos en otras clases;
minerales”, 1a clase 16 contempla “Papel, carton y articulos de estas materias no comprendidos en otras clases;
productos de imprenta; articulos de encuadernacién; fotografias; papeleria; adhesivos (pegamentos) para la
papeleria o la casa; material para artistas; pinceles; mdquinas de escribir y articulos de oficina (excepto muebles);
material de instruccion o de ensefianza (excepto aparatos); materias pldsticas para embalaje (no comprendidas
en otras clases); caracteres de imprenta; clichés” y la clase 20 “muebles, espejos, marcos; productos, no
comprendidos en otras clases de madera, corcho, cafia, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha,
dmbar, ndcar, espuma de mar, suceddneos de todas estas materias o de materias pldsticas.” Esto reviste especial
relevancia considerando las limitaciones a los alcances de la proteccién marcaria, regidos por los principios de
especialidad y territorialidad.

TERCERO: Que atendiendo a que los nombres de dominio no han alcanzado el reconocimiento como
identificadores, en el sentido que si se ha reconocido respecto de las marcas comerciales, sino mas bien se les
ha reconocido una suerte de “distintividad sobrevenida”, o “secondary meaning" en el sentido que a
consecuencia de su uso y de cara a los usuarios, identifican <localizan de manera intuitiva> ciertos bienes y/o
servicios o a sus productores o autores, en la Red, y de los antecedentes que obran en autos y de la pagina web
del primer solicitante, ademas de su actividad en redes sociales y otros nombres de dominio de que es titular,
se desprende la efectividad de que esta parte usa de manera legitima el término alumko, originario de la lengua
mapuche / huilliche, en un significado que es consistente con el uso que se le atribuye y que no se enmarcan en
las actividades,. Productos o servicios comprendidos en las marcas del segundo solicitante.

CUARTO: Que de los antecedentes que obran en autos no es posible sostener que la titularidad del dominio en
el primer solicitante pudiere afectar de manera ilegitima los derechos marcarios del segundo solicitante, por la
via de la confusion y/o dilucién marcaria. A estos efectos, se han realizado busquedas en distintos motores,
obteniéndose resultados claramente diferenciados al introducir como argumento de busqueda alumko
respecto de aquellos obtenidos bajo el término alumco.

QUINTO: Que de los antecedentes que obran en autos se desprende que el conflicto de autos se enmarca en
aquellos que se han dado en llamar logical choice que se han descrito como <“la utilizacién de signos distintos de
la empresa, de nombres de personas fisicas o de obras producto de la inteligencia humana como nombres de
dominio pero de forma "casual”> (CARRASCOSA, 2011). Se trata de casos en que una persona emplea, registra y
utiliza un nombre de dominio determinado, de buena fe, sin pretender aprovecharse de la notoriedad de un
signo distintivo ni inducir a error al cybernauta, pero que resulta ser un nombre de dominio sobre el que otro
sujeto, también tiene ciertos derechos juridicamente protegidos, normalmente de distinta naturaleza de aquel
en que se funda el registro del primer solicitante.

SEXTO: Que tanto los principios de la Organizaciéon Mundial de la Propiedad Intelectual, como de la
jurisprudencia y doctrina han reconocido que en casos de “logical choice”, entre partes que tienen interés
legitimo y uso de buena fe del dominio, no podra desatenderse la maxima prior in tempore prior in iure,



debiendo asignarse el dominio al primer solicitante. De manera consistente, y analizado el asunto de acuerdo a
las reglas que rigen a los arbitros arbitradores, esta arbitro estima que en el caso de autos no podra accederse a
las pretensiones del segundo solicitante, plasmadas en su demanda arbitral, debiendo asignarse el dominio al
primer solicitante.

SEPTIMO: Que en todo caso, habiendo justo motivo para litigar de ambas partes, habra de resolverse que cada
parte pague sus costas.

Y visto ademas lo dispuesto en el Reglamento para la Administracion del Registro de nombres de dominio .cl, se
RESUELVE:

Que se rechaza la demanda interpuesta por ALUMCO S.A., representada por don Andrés Melossi Jiménez, ya
individualizados en autos.

Asignese el nombre de dominio al primer solicitante “Alumko” (SELLSIDE SPA), también individualizado en
autos.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese a las partes y a Nic Chile de acuerdo a lo fijado en la pauta de procedimiento arbitral. Hecho,
ejecutese por Nic Chile la presente resolucion.

Firmado digitalmente por Lorena
Resolvié, Donoso A.
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