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SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO

atamichile.cl

Santiago, martes nueve de septiembre de dos milca  torce.-
VISTOS:

Con fecha 24 de mayo de dos mil trece, la sociedad Importadora,
Exportadora Y Distribuidora Maximports Limitada, con domicilio en Av. Ecuador N°
4578, Estacion Central, Santiago, solicitdé la inscripcion del nombre de dominio
“atamichile.cl” ante NIC Chile.

Posteriormente, con fecha 18 de junio de dos mil trece Erwin F. G. Rosario
(Estudio Carey Limitada), representada por Francisco Carey, ambos domiciliados
en Av. Isidora Goyenechea 2800, of. 4201, piso 42, Las Condes, Santiago, solicitd
igualmente la inscripcion del mismo nombre de dominio “atamichile.cl”, dando
lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediacion y
Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentacién para el Funcionamiento
del Registro de Nombres del Dominio CL".

Mediante oficio de Nic Chile N° 19029 de 28 de noviembre de 2013 se
designo al infrascrito como arbitro para la resolucion del conflicto sobre el referido
nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de arbitro en conformidad a la ley, se cit6 a las
partes a una audiencia de conciliacion y/o de fijacién del procedimiento.

Segun consta en autos, la resolucién antes indicada fue notificada a las
partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar
su respectiva solicitud, el cual se entiende valido para todos los efectos legales
segun lo establece el art.11 de la Reglamentacion para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL, concurrié a la audiencia de conciliacién y/o
de fijacion del procedimiento sefialada, so6lo el segundo solicitante, segun consta
en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N° 8 inciso cuarto del Anexo 1
sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje de la Reglamentacion para el
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedi6 a fijar el

procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.
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A fs. 52, solo el segundo solicitante en rebeldia del primero, durante esta
etapa hizo valer sus derechos solicitando en definitiva se le asigne el nombre de
dominio en disputa.

A fs. 58, se dio traslado a las partes por cinco dias para que hicieran sus
respectivos descargos, el que no fue evacuado por las partes.

A fs. 59, se recibi6 la causa a prueba y se fijj6 como hecho sustancial,
pertinente y controvertido el siguiente: Existencia y hechos que constituyen el
mejor derecho gque se reclama sobre el nombre de dominio “atamichile.cl”.

A fojas 74, se cit6 a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 24 de mayo de dos mil trece, la sociedad
Importadora, Exportadora Y Distribuidora Maximports Limitada, solicitdé la
inscripcion del nombre de dominio “atamichile.cl” ante NIC Chile. Que
posteriormente, con fecha 18 de junio de dos mil trece, Erwin F. G. Rosario,
solicitdé igualmente la inscripcion del mismo nombre de dominio “atamichile.cl”,
dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de
Mediacion y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentacion para el
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefialado al

presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende valido para todos los efectos
legales segun lo establece el art.11 de la Reglamentacion para el Funcionamiento
del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrié a la audiencia de conciliacion
y/o de fijacion del procedimiento soélo el segundo solicitante, segun consta en
autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N°8 inciso cuarto del Anexo 1
sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje de la Reglamentacion para el
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedi6 a fijar el
procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.
SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, sélo la parte del
segundo solicitante, Erwin F. G. Rosario, hizo valer sus derechos y defensas y
solicitd el rechazo de la solicitud de la primera solicitante y la asignacion definitiva
del dominio en disputa “atamichile.cl” a su favor en razén del mejor derecho que
tiene.

Expresa que utiliza la expresion “Atami” en el mercado para la identificacion de un
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producto especifico para fines agricolas, referidos a herbicidas, fungicidas y
pesticidas, tal como ha sido publicitada en el mercado nacional e internacional.
Que por lo anterior registr6 la denominacién con la cual son identificados sus
productos como marca comercial y nombre de dominio, asi registr6 en chile
“Atami”, registro 929.325, para distinguir: “Productos quimicos, bioquimicos y
bioldgicos destinados a la industria y ciencia, asi como a la agricultura, horticultura
y silvicultura; (excepto preparaciones para destruir bichos, fungicidas y herbicidas)
fertilizantes, humus, sustratos para uso en agricultura, horticultura y silvicultura,
tierra de hoja, abono para las tierras”, de la clase 1, concedido con fecha 29 de
agosto de 2011 y que tiene registrado el nombre de dominio “atami.com”,
mediante el cual promociona sus productos.

Agrega que para apreciar la similitud existente entre el nombre de dominio
solicitado y su marca y nombre de dominio, Atami, ya sefalado, basta con
observarlos comparandolos. Sefiala ademas, que teniendo presente sus
privilegios intelectuales previamente registrados, se deduce que son directamente
asociados con su empresa y que por lo mismo existe una alta probabilidad de que,
de asignarse el nombre de dominio en disputa al primer solicitante, las personas
que accedan a dicho nombre sitio web, seran objeto de todo tipo de errores o
confusiones, debido a la asociacion con los productos asociados a la marca
“Atami”, creandole un dafio a sus intereses comerciales

Afirma ademas, que el hecho que el primer solicitante haya adicionado la
expresion “Atami”, con la denominacion geografica de nuestro pais “Chile”, no
puede considerarse como un elemento diferenciador suficiente, sino que induce a
pensar que se trata de un distribuidor oficial en Chile de dichos productos o que se
trata de una filial en Chile, lo cual no se condice con la realidad.

Luego menciona los diversos criterios existentes para solucionar conflictos
relativos a la asignacion de un nombre de dominio, establecidos tanto por la
reglamentacion de Nic Chile, como por la jurisprudencia, y sefiala el principio de
“first come first served”, la teoria del mejor derecho, el legitimo interés y la buena
fe, y los desarrolla cada uno.

Que en cuanto al principio de la buena fe, expresa que el primer solicitante, estaria
de mala fe, al querer registrar el nombre de dominio en conflicto, ya que
corresponde a una empresa que adquiere los productos del segundo solicitante de

marca “Atami”.
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Por ultimo arguye, que en razon de las consideraciones expuestas, se demuestra
su mejor derecho que posee un mejor derecho sobre el nombre de dominio en
cuestion y solicita en definitiva, se le asigne el nombre de dominio en disputa
atamichile.cl.

TERCERO: Que solo la parte del segundo solicitante rindié prueba y para
acreditar sus pretensiones acompafoé a los autos en forma legal y sin objecion de
contrario, los siguientes documentos: 1) Copia del certificado de registro a su
nombre, emitido por el INAPI de la marca inscrita a su nombre: “Atami”; 2) Copias
de los certificados de registro a su nombre, de la marca “Atami”, emitido por las
respectivas oficinas de Nueva Zelandia, Estados Unidos de Ameérica, OMPI,
Argentina, Canada; 3) Listado de registros marcarios a favor de la segunda
solicitante, de la marca Atami. 4) Set de fotografias de los envases de los
productos Atami. 5) Copias simples de publicidad en medios gréaficos respecto de
los productos Atami. 6) Copia simple de la pagina Web asociados a los productos
Atami y 7) Copias simples de facturas emitidas al primer solicitante Maximports
Limitada, por el distribuidor oficial en Chile (Importadora y Exportador Andrés
Edmundo Dominguez Manriquez E.I.R.L.), de los productos de la segunda
solicitante.

CUARTO: Que segun consta de la prueba rendida, el segundo solicitante, Erwin
F. G. Rosario, tiene registrada a su nombre en Chile, la marca “Atami”, cuya
respectiva solicitud fue presentada con anterioridad a la fecha de presentacion de
la solicitud del primer solicitante de autos ante Nic Chile. Ademas, la tiene
registrada en otros cuatro paises como también en la Ompi. Y el nombre de
dominio atami.com.

QUINTO: Que ademas, la denominacién “Atami”, de acuerdo a los antecedentes
de autos, se identifica plenamente y es asociada con la empresa de la parte del
segundo solicitante; y el signo pedido también, es cuasi-idéntico a su marca
comercial y nombre de dominio y ademas su uso se produjo con anterioridad a la
fecha de presentacién en Nic Chile de la solicitud del nombre de dominio de autos
por la parte del primer solicitante. Por otra parte, el agregado de la palabra “Chile”,
en nada altera lo dicho, por no otorgarle al resto de lo pedido una individualidad
propia que la haga diferenciable.

SEXTO: Que el primer solicitante no comparecié durante el juicio, ni rindié prueba

alguna que acreditara el uso por su parte del nombre de dominio en disputa
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“chilewalmart.cl”.

SEPTIMO: Que consta igualmente de la documentacidon acompafada, que el
primer solicitante, estaba en pleno conocimiento que la marca “Atami”, era de
propiedad de la segunda solicitante, al haber comprado dichos productos de la
marca “Atami”, al respectivo distribuidor oficial en Chile.

OCTAVO: Que lo anterior permite concluir que no se configura en la especie uno
de los principios doctrinarios aplicables en este tipo de conflictos “first come, first
served”, por haber acreditado el segundo solicitante poseer un mejor derecho
sobre el nombre de dominio en disputa “atamichile.cl”.

NOVENO: Que se condena en costas al primer solicitante, por haberse acreditado
en autos mala fe en su actuar, ya que solicito el nombre de dominio de autos, a
sabiendas que le pertenecia al segundo solicitante, segun quedd expresado en el
considerando séptimo precedente.

DECIMO: Que por lo sefialado, este Arbitro ha llegado a la conviccién que existe
por parte de la segunda solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio
en disputa “atamichile.cl”.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto ademas lo dispuesto en la
Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL
y su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje, articulos 636 y
siguientes del Cédigo de Procedimiento Civil y arts. 222 y siguientes del Cédigo
Orgénico de Tribunales,

SE RESUELVE:

I.- Que se asigna el nombre de dominio “atamichile.cl” al segundo solicitante, esto
es a Erwin F. G. Rosario.

Il.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio “atamichile.cl” de la primera
solicitante, la sociedad Importadora, Exportadora Y Distribuidora Maximports
Limitada.

lll.- Se condena en costas al primer solicitante.

IV.- Notifiquese la presente sentencia a las partes, por carta certificada y en su
oportunidad, por correo electronico a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la

Computacion de la Universidad de Chile, y remitasele el respectivo expediente.
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DICTADO POR DON HECTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ARBITRO.
AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DONA
ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 69 - 2013.
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