Sentencia juicio por nombre de dominio amsal.cl

Santiago, 2 de junio de 2014
Vistos:

Primero: Que por OFICIO N2 17717 de 4 de marzo de 2013, el cual rola a fojas 1 de
autos, el suscrito fue notificado de su designacién como Arbitro en el conflicto trabado

por la inscripcion del nombre de dominio amsal.cl.

Segundo: Que consta del mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho
conflicto Inversiones Amsal Limitada, representada por don Enrique Dellafiori, ambos
domiciliados en Dr. Sétero del Rio 508, oficina 706, Santiago, quien tiene la calidad de
primer solicitante del nombre de dominio amsal.cl, el cual pidié a su favor el dia 24 de
Octubre de 2012, a las 09:19:02 GMT y Chilean Northern Mines Ltd, representada por
Silva & Compania, en la persona de Departamentos de Dominios, domiciliados en
Hendaya 60, Piso 42, Las Condes, Santiago, quien tiene la calidad de segunda
solicitante del mismo nombre de dominio amsal.cl, el cual pidié a su favor el dia 25 de

octubre de 2012, alas 19:39:11 GMT.

Tercero: Que por resolucién de fecha 4 de marzo de 2013, la cual rola a fojas 6 de
autos, el suscrito acepto6 el cargo y jur6 desempefiarlo fielmente y en el menor tiempo
posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento

para el dia 11 de marzo de 2013 a las 13:00 horas.

Cuarto: Que la resolucién y la citaciéon referidas precedentemente fueron notificadas
por correo electrénico a las partes y a NIC Chile con fecha 4 de marzo de 2013, segin
consta a fojas 5 de autos, y a las partes por correo certificado de fecha 5 de marzo de

2014, seglin consta de los comprobantes de fojas 8 y 9 de autos.

Quinto: Que el dia 11 de marzo de 2013, a la hora sefalada, tuvo lugar el comparendo
decretado, con la asistencia de dofia Maria de los Angeles Villanueva, por la segunda

solicitante, y de dofia Romina Paz Polla Cortés por la primera solicitante, levantandose



el acta que rola a fojas 15 de autos.

Sexto: Que mediante presentacion de fecha 25 de marzo de 2013, rolante a fojas 17, la
parte de Chilean Northern Mines Ltd. present6 argumentos de mejor derecho en los
términos siguientes: Que Antofagasta Minerals S.A., cuya sigla es AMSA, es la principal
minera privada nacional. Que corresponde a una sociedad anénima cerrada chilena,
filial de Antofagasta PLC, sociedad anénima abierta, que cotiza sus acciones en la Bolsa
de Valores de Londres, figurando en el indice de las cien compafias con mayor
capitalizacion bursatil. Que el control de Antofagasta PLC pertenece a la familia Luksic,
que controla el grupo de compafiias mineras formado por Minera Los Pelambres
(Antofagasta PLC posee el 60% de la propiedad), Minera El Tesoro (70%), Minera
Michilla (74,18%) y la recién inaugurada Minera Esperanza (70%), todos ellos en
Chile y dedicados a la mineria del cobre, y en el caso de Los Pelambres, con molibdeno
como subproducto. Que, ademas, el grupo cuenta con inversiones y exploraciones en
otros lugares del pais y del mundo. Que entre ellos destaca el proyecto de cobre y oro
Reko Diq en Pakistan, controlado (75%) por Tethyan Copper Company (50% de
Antofagasta PLC), que se encuentra en estudio de factibilidad. Que, en Chile, destacan
las exploraciones en el desierto de Sierra Gorda. Que en el extranjero cuenta con
asociaciones en distintos continentes. Que durante 2010 Antofagasta Minerals
aumentd su producciéon un 17,9% como resultado de un incremento en todas sus
operaciones, especialmente en Los Pelambres, que fue ampliada a comienzos del
periodo y que aport6é 384 mil T.M. de cobre, explicando mas de un 90% del aumento
registrado por la compania. Refiere sus principales proyectos en Chile. Que existe
también Chilean Northern Mines Ltda,, filial de Antofagasta PLC, siendo esta empresa
la titular de las marcas registradas bajo las cuales se fundamente esta demanda. Que
ha sido justamente esta ultima empresa quien ha registrado la marca comercial AMSA,
como sigla de Antofagasta Minerals, todo ello de acuerdo a la ley N2 19.039 de
Propiedad Industrial, conforme se desprende de los registros de marcas comerciales.
Que el nombre de dominio en cuestion s6lo corresponde exactamente a la marca de la
parte, agregandosele so6lo una letra “L”. Que, de esta manera, cualquiera puede pensar

que se trata de una empresa que se encuentra relacionada con la parte, o peor aun,



que se trata de la parte misma. Que con este argumento se esta demostrando el
efectivo peligro de confusion. Que la parte posee un radical mejor y legitimo derecho
sobre el dominio materia de autos, dado por los registros marcarios, los nombres de
dominio que posee, tales como AMSA, AMSAENCUESTA.CL, AMSSA.CL,
ANSAMAQUINARIA.CL, SNSAMAQUINARIAS.CL y HAMSA.CL, y su razoén social, ademas
del posicionamiento del nombre en el mundo de Internet. Que existe identidad de las
expresiones, y solo la parte tiene registrada y protegida su marca. Que de otorgarse al
primer solicitante el nombre de dominio, se producira una evidente confusién en el
publico nacional, pues la marca famosa AMSA, como sigla de Antofagasta Minerals S.A,,
y su familia marcaria, que se encuentra dentro del concepto AMSAL de la parte, llevara
al publico a hacer una relacién conceptual directa con la fama y prestigio de la parte,
que tanto le ha costado obtener en tiempo y dinero. Que, por lo anterior, estima
improcedente asignar el nombre de dominio al primer solicitante, por el gran
potencial de confusion, por tener una propiedad sobre la marca registrada y porque
significaria el aprovechamiento injusto e ilicito de la fama y prestigio de una marca
que supuso una gran inversiéon en publicidad y posicionamiento. Invoca el criterio de
mejor derecho, que se sobrepone en la especie al principio “first come, first served”;
cita los articulos 19 N2 24 y 25 de la Constitucion Politica del Estado, 582, 583 y 584
del Codigo Civil, 14 y 22 del Reglamento de Nic Chile, en mérito de todo lo cual solicita

se acoja su demanda y le sea asignado el dominio en definitiva, con costas.

Séptimo: Que, mediante presentacion de fecha 25 de marzo de 2013, rolante a fojas 36
de autos, la parte de Inversiones Amsal Limitada presentd argumentos de mejor
derecho en los términos siguientes: Primeramente, invoca a su favor el principio
rector “First come, first served”, que es una presunciéon de mejor derecho y de buena
fe para la asignacion del nombre de dominio disputado a su favor. Luego, que ha
solicitado el registro de la marca comercial “Amsal”, solicitud N2 1.009.494, para
distinguir “servicios de operaciones financieras y monetarias. Negocios inmobiliarios.
Servicios de seguros”, clase 36 del Clasificador Internacional. Que es cesionaria de este
registro marcario, el que reproduce el nombre de dominio en disputa. Que el nombre

de dominio coincide y reivindica su razén social, con la cual ejerce una actividad



econdmica real y licita, consistente en servicios inmobiliarios y financieros, por lo que
el dominio amsal.cl serd asociado a la parte. En sintesis, manifiesta que ostenta la
presuncion de mejor derecho atendida su calidad de primera solicitante; su razén
social, una solicitud de marca comercial en tramite y el ejercicio de una actividad real
y licita, elementos todos que acreditan su mejor derecho al nombre de dominio en
disputa, el que pide le sea asignado, con costas.

Octavo: Que por resolucion de fecha 28 de marzo de 2013, rolante a fojas 41, se
confiri6 traslado de las presentaciones de ambas partes, siendo evacuado por la
primera solicitante a fojas 42, quien manifest6 que la empresa Antofagasta Minerals,
cuyas siglas coincidirian con el dominio, no es parte del presente juicio, y no se ha
acreditado su relacion con la oponente. Agrega la titularidad del dominio
grupoamsal.cl, que coexiste con las marcas y dominio de la oponente sin que ello le
haya producido perjuicios. Agrega que la marca y dominio “AMSA”, de la contraria,
coexiste con un sinnimero de marcas y dominios que hacen uso de esa expresion, los
que menciona, sin que se manifieste error o confusién. Que sus actividades no
corresponden al ambito de operacion de la contraria.

Noveno: Que por resolucion de fecha 5 de abril de 2014, rolante a fojas 62 de autos,
notificada con esa misma fecha, el Tribunal recibié la causa a prueba, fijando como
hechos substanciales y pertinentes controvertidos los siguientes: "Derechos e
intereses de las partes en la expresion “amsal”, y "utilizacién efectiva que las partes
han realizado, realizan actualmente o realizaran en el futuro, de la expresién amsal.
Décimo: Que durante el curso del juicio se rindieron las siguientes pruebas:

Por la parte demandante, Chilean Northern Mines Ltd, la prueba documental
constituida por los siguientes instrumentos: 1) Reporte de marcas comerciales (fs. 24
a 25); 2) Reporte de nombres de dominio (fs. 27); 3) Impresos de pagina web de
Grupo Antofagasta Minerals (fs. 27 a 35).

Por el primer solicitante, Inversiones Amsal Limitada, la documental conformada por
los documentos siguientes: 1) Impreso de marca comercial en tramite “Amsal” (fs. 39);
2) Copia de cesidon de solicitud (fs. 40); 3) Impresos de nombres de dominio (fs. 46 a

56); 4) Impresos de registros marcarios (fs. 57 a 61).



Décimo Primero: Que por resolucion de fecha 7 de mayo de 2013, la cual rola a fojas

63 de autos, se cité a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

Primero: Que, acompanados en tiempo y forma los documentos referidos en el
resultando décimo de la parte expositiva, éstos no fueron impugnados, razén por la
cual debe tenérselos y se los tiene por reconocidos, y se les atribuye valor probatorio.
Segundo: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes
tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos
que la posicion de los litigantes de este juicio, en relacion con el mismo, es la siguiente:
Tercero: Que la primera solicitante, Inversiones Amsal Limitada, justificé tal calidad,
lo cual la ampara con la presuncién de mejor derecho y buena fe en su inscripciéon que
se expresa en el principio "First come, first served”, presunciéon que no es, sin
embargo, una presunciéon de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Que,
adicionalmente, prob6 con el documento de fojas 40, y asi consta en el oficio remisor,
a fojas 1y 2 de autos, ser su nombre y razon social el de “Inversiones Amsal Limitada”,
ser titular de la marca “Amsal”, en tramite, para servicios de operaciones financieras y
monetarias, negocios inmobiliarios, servicios de seguros (fs. 39) que no coinciden con
las actividades reconocidas de la oponente, y del dominio “grupoamsal.cl”, este dltimo
desde el 17 de agosto de 2012 (fs. 56), fecha anterior a la solicitud de nombre de
dominio y oposicién que fundan la controversia de autos. Demostré también, con la
documental de fojas 46 a 61, existir numerosas marcas y dominios que incluyen la
expresion “Amsa”, sin que de ello parezca haberse seguido confusion o perjuicio para
la oponente.

Cuarto: Que la oponente, la parte de Chilean Northern Mines Ltd, argument6 su
vinculacién con Antofagasta Minerals, cuya sigla es AMSA, empresa minera privada
nacional exploradora y explotadora de reconocidos yacimientos mineros en el Norte
de Chile. Tales hechos son publicos y notorios, como lo es también el que dicha
empresa transa sus acciones en la Bolsa de Valores de Londres. Comprob6, ademas,

ser duefla de numerosos registros marcarios para la expresion “AMSA” (fs. 24 Y 25),



del nombre de dominio “AMSA” y de otros que contienen esa expresion (fs. 26), la cual
se encuentra incluida integramente en el dominio sub lite.

Quinto: Que, puesto el arbitro a sopesar las posiciones de las partes, estima que es
efectivo que el dominio “AMSAL” incluye integramente la expresion “AMSA”, sobre la
cual demostr6é tener derechos la oponente; sin embargo existen circunstancias
comprobadas que demuestran un legitimo derecho a esa expresidon por la primera
solicitante, tales como tratarse de su propio nombre o razon social y tener registrado
con anterioridad el dominio “grupoamsal.cl”. Ademas, el hecho de tener distintos
rubros, la evidencia de que coexiste la expresiéon “Amsa” en varios dominios de
Internet, y la declaracién explicita formulada por la primera solicitante de que no
colisionara con los derechos ni con las actividades de la oponente, permiten a este
Arbitro considerar que no se dan los riesgos de confusién ni error marcarios, y que
pueden coexistir pacificamente en la red internet las marcas y dominios de la
oponente con el dominio “amsal” en poder de la primera solicitante.

Sexto: Que, con lo anterior, este Arbitro estima compatible la existencia en la red
internet del dominio amsal.cl bajo su actual titular con los derechos de la oponente,
estimandose, ademads, que la primera solicitante demostré derechos e intereses
legitimos a la expresién en controversia, a lo que se adiciona la presuncién de mejor
derecho que obra en su favor atendida su calidad de primera solicitante del dominio
en controversia. Por tales razones, se rechazari la demanda deducida, en los términos

que se expresan en la parte resolutiva de la sentencia.

Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos 3 y siguientes del anexo 1, sobre

Procedimiento de Mediacion y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se rechaza la demanda deducida por la parte de Chilean Northern Mines Ltd en

contra de Inversiones Amsal Limitada, y se asigna el nombre de dominio amsal.cl a

favor de Inversiones Amsal Limitada, sin costas.



Notifiquese por carta certificada a las partes y por correo electrénico con firma digital
a la Secretaria de NIC Chile; firmese la presente resolucién por el Arbitro y por un
Notario Publico, en su calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por
dos testigos de actuacion; comuniquese a las partes y a Nic Chile por correo

electrénico para fines informativos y remitase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustin Castellon Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Kristoffer Verbeken Manriquez, C.I. 13.234.961-4 y dofa
Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.



