Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio “consorcioamerica.cl”

Santiago, 17 de abril de 2006.

Vistos:

Primero: Que por oficio OF05188 de 1° de septiembre de 2005, el cual rola a
fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designaciéon como Arbitro en el
conflicto trabado por la inscripcién del nombre de dominio consorcioamerica.cl.
Segundo: Que consta del mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho
conflicto don Walton Andrés Ojeda Moller, domiciliado en calle Doctora Rosas
Behn, Vitacura, Santiago, quien tiene la calidad de primer solicitante del
nombre de dominio consorcioamerica.cl, el cual pidié a su favor el dia 14 de
junio de 2005 a las 13:28:18 GMT y Compania de Seguros de Vida Consorcio
Nacional de Seguros S.A., representada por dona Sandra Seguel, ambos
domiciliados en avenida Andrés Bello 2711, oficina 1701, Las Condes, Santiago,
quien tiene la calidad de segunda solicitante del mismo nombre de dominio
consorcioamerica.cl, el cual pidi6 a su favor el dia 23 de junio de 2005 a las
15:33:11 GMT.

Tercero: Que por resoluciéon de fecha 06 de septiembre de 2005, la cual rola a
fojas 4 de autos, el suscrito acepto el cargo y juré desempenarlo fielmente y en
el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las
reglas de procedimiento para el dia 13 de septiembre de 2005 a las 9:45 horas.
Cuarto: Que las resolucién y citacion referidas precedentemente fueron

notificadas por carta certificada a las partes y a NIC Chile con fecha 7 de



septiembre de 2005, segin consta de los comprobantes de envio por correo
certificado que rolan a fojas 5 de autos.

Quinto: Que el dia 13 de septiembre de 2005 a las 9:45 horas, tuvo lugar el
comparendo decretado con la asistencia de ambas partes, quienes procedieron a
establecer las normas de procedimiento a las que se cefiria la controversia,
todo ello segtin consta del acta levantada al efecto y que rola a fojas 6 de autos,
teniendo lugar la notificacién de las resoluciones alli dictadas con esa misma
fecha.

Sexto: Que por escrito de fecha 27 de septiembre de 2005, el cual rola a fojas 8
de autos, la parte de Walton Ojeda Moller solicité fuera declarado su mejor
derecho al nombre de dominio en disputa, en mérito de los siguientes
argumentos: 1.- Con fecha 14 de Junio de 2005 la parte solicité ante Nic Chile,
el dominio “consorcioamerica.cl” a su nombre. La solicitud es a nombre
personal, por cuanto el tramite de la constitucién de sociedad “Inversiones
Consorcio América Limitada” o “Consorcio América Ltda.” se comenz6 dias
después, y para todos los efectos legales hace presente que, de acuerdo a la
constitucién de la sociedad, don Walton Ojeda Moller concurre a la formaciéon
de esta sociedad en representacion de “Inversiones Comerciales Rupanco
Limitada” como socio de Consorcio América Ltda. 2.- La solicitud de dominio
“consorcioamerica.cl” cumplié cabalmente con toda la Reglamentacién del Nic
Chile. 3.- Con fecha 23 de Junio de 2005, la Compania de Seguros de Vida
Consorcio Nacional de Seguros S.A., solicité el dominio “consorcioamerica.cl”
oponiéndose a la solicitud senalada precedentemente. 4.- hace presente que la
solicitud de dominio consorcioamerica.cl no es una solicitud abusiva ni ha sido
presentada de mala fe. En efecto, no es abusiva porque la sociedad “Consorcio
América Ltda.”, de la cual es socio Walton Ojeda M., solicitante del dominio en
disputa, consiste principalmente en la realizacién de proyectos y negocios que
los socios acuerden, la importacién, exportaciéon y representacion de todo tipo
de productos y los servicios inmobiliarios y financieros. Como muestra de ello,

se publicé en la prensa en el Diario La Tercera, el dia 22 de septiembre de



2005, el proyecto que se llevaria a cabo en Noviembre en la comuna de Las
Condes, llamado “Caballos de Colores”. Por otra parte, en el Diccionario de la
Real Academia Espanola, el significado de la palabra Consorcio es
“participacién y comunicacién de una misma suerte con una o varias personas.
Agrupaciéon de entidades para negocios importantes”. En consecuencia, los
socios de esta sociedad, eligieron este nombre de buena fe, por tratarse de la
asociaciéon de 2 empresas con el fin de concretar proyectos y negocios y con
miras y expectativas de proyectarse a otros paises de América Latina. En
ningdn momento los socios de Consorcio América Ltda., pensaron en el
oponente por tratarse de una palabra genérica de uso comun para indicar un
tipo de asociacion.- Dentro de todas las gestiones que la parte realizé para
comenzar a funcionar con la sociedad y amparado por sus conocimientos de
comercio exterior, marketing y computacion, decidié solicitar el dominio con el
cual queria ser conocido y reconocido en el mundo de internet, buscando de esta
forma una identidad global corporativa simple, de facil pronunciacion. Asi es
como, siendo socio de la sociedad, personalmente solicitd el dominio
consorcioamerica.cl con el cual ha trabajado desde la constituciéon de la
sociedad, esto es, desde  julio de 2002. (Walton Ojeda:

wojeda@Consorcioamerica.cl). Agrega que Walton Ojeda tiene intereses

legitimos y justificados sobre el dominio consorcioamerica.cl, ya que se trata del
nombre de su propia empresa que, por el avance de la tecnologia y las
necesidades del mundo moderno, se hace imprescindible ser identificada en el
mundo virtual, en el mundo de la internet, dado que actualmente no cabe
ninguna duda de que para las empresas modernas, Internet es fundamental
para expandirse y para darse a conocer en forma masiva a los consumidores
destinatarios de los productos o servicios ofrecidos. Sobre todo considerando
que su negocio es la realizaciéon de proyectos y negocios, lo cual hace que la
comunicacién via Internet sea masivamente utilizada para estos fines,
mantener conversaciones en linea, negociar contratos, propuestas, etc.

Asimismo, a través de su pagina web pretende dar a conocer sus servicios tanto



para el mercado chileno, y el resto de Latinoamérica.- En la misma tesitura,
agrega que no esta de mala fe, porque no existe una intencién de vender,
arrendar, transferir o bloquear a la contraparte dentro del mercado real ni en
el mundo virtual. Por el contrario, el sefor Ojeda esta utilizando
continuamente el correo electréonico para comunicarse con sus clientes,
proveedores y terceros, dando a conocer sus servicios y su empresa a través de
la red. Manifiesta poder probar el proyecto “Caballos de Colores”, el cual fue
1ideado y desarrollado en Chile por Consorcio América a través de sus socios,
entre los cuales figura el sefior Walton Ojeda. Afiade que nada indica que los
usuarios de Internet piensen que el Unico duenio de los dominios que contengan
la palabra Consorcio sean del oponente. Por el contrario, si existe en Nic Chile
la coexistencia de dominios con palabras comunes, pero con duenos e
informaciones distintas. Ejemplos:ahumadayasociados.cl y
farmaciasahumada.cl; Consorcio.cl (inscrita a nombre del oponente) y
Consorciopersa.cl,Consorcioagf.cl,Consorcioambiental.cl. Aduce que la actitud
de la oponente es monopdlica y dominante, lo que se ha traducido en el intento
de apropiarse de esta denominacion genérica y de uso comun, al oponerse a
dominios que contengan la palabra Consorcio, ya que ademas del presente
conflicto de dominio, se encuentran los conflictos de los dominios
“consorcionet.cl” y “Consorciodesindicatos.cl”’, a los cuales Compania de Seguros
de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A. se opuso también.- De acuerdo a lo
expuesto, no cabe duda de que la intencién de la parte no es perturbar o
amenazar los negocios de la competencia. Por el contrario, son giros
completamente diferentes y con ambitos de cobertura distintos. Al comparar las
areas del oponente cuyo principal giro son los seguros de diversos tipos y los
servicios descritos en la escritura social y el proyecto que en estos momentos se
esta desarrollando en Las Condes, el cual fue lanzado con el Alcalde de dicha
comuna don Francisco de La Maza, no cabe ni la mas minima duda de que son
dos giros totalmente opuestos.- Hace presente también que la parte, con miras

a obtener una protecciéon global de la identidad comercial de su empresa,



presentd a tramite el dia 26 de septiembre de 2005 ante el Departamento de
Propiedad Industrial la solicitud de registro de marca N° 704.656 para la
denominacién Consorcio América. Dicha solicitud de marca fue pedida para
amparar “servicios inmobiliarios y financieros y la importacion, exportacion y
representacion de todo tipo de productos, clase 36 y 35 respectivamente”.- En
resumen, sefala que es el primer solicitante del dominio Consorcioamerica.cl,
tiene intereses legitimos en éste y no contraria derechos adquiridos de
terceros.- Adicionalmente, esta usando desde junio de 2005 el dominio
Consorcioamerica.cl., ha actuado de buena fe y en forma no abusiva. Agrega
que, no existiendo con anterioridad a junio de 2005 la marca comercial en los
rubros solicitados y el dominio de la denominaciéon Consorcio América, la parte
inici6 todos los procedimientos legales necesarios tendientes a obtener estos. En
consideracion a la existencia de su razon social y con miras a lograr una
proteccion global, la parte presento la solicitud N° 704.656 de marca Consorcio
América para servicios de las clases 35 y 36.- Entrando a los aspectos juridicos
mvolucrados, manifiesta que, en este caso en particular, se dan todos los
supuestos para asignarle el dominio consorcioamerica.cl, ya que existen reales
pretensiones no solo sobre el nombre de dominio sino que ademas sobre marca
comercial y nombre de la empresa.- En consecuencia, es aplicable un aspecto
fundamental en todos los temas de Internet y en las disputas de dominios, y es
que la regla general es que el primer solicitante tiene el mejor derecho a
adjudicarse el dominio en conflicto siempre que tenga intereses legitimos y no
contrarie derechos adquiridos de terceros. De acuerdo a los hechos expuestos,
no cabe duda de que tiene mejor derecho a adjudicarse el dominio en conflicto
no sé6lo por ser el primer solicitante y tener solicitud de marca comercial en
tramite, sino también por no haber actuado en forma abusiva ni de mala fe, por
estar ejerciendo el derecho legitimo de realizar una actividad econémica en
forma legal amparado por una sociedad de responsabilidad limitada. En mérito

de todo lo anterior, solicita le sea asignado el dominio en definitiva.



Séptimo: Mediante escrito de fecha 28 de septiembre de 2005, el cual rola a
fojas 41 de autos, la parte de Compania de Seguros de Vida Consorcio Nacional
de Seguros S.A. deduce demanda en contra de don Walton Andrés Ojeda Moller
y solicita que le sea otorgado el nombre de dominio “Consorcioamerica.cl’,
basado en los siguientes argumentos de hecho y de derecho: la Compania de
Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A., en adelante
indistintamente “Consorcio”, se constituyé como sociedad anénima por
escritura publica otorgada en Santiago con fecha 20 de mayo de 1916, ante el
Notario José Fabres Rios. Su existencia fue autorizada por Decreto Supremo N°
601, del 29 de Abril de 1916, y la sociedad fue inscrita en el registro de valores
con fecha 19 de dJulio de 1982, bajo el numero 0087.- Esta compania
corresponde al mayor conglomerado de servicios financieros no bancarios del
pais y el mayor grupo asegurador del mercado. Formado integramente por
capitales chilenos, administra activos que superan los US$ 3.000 millones,
posee una larga trayectoria en Chile y cuenta con cobertura geografica a nivel
nacional, empleando a mas de 2.100 personas a través de sus distintas filiales.-
Para satisfacer las crecientes necesidades de sus clientes en el ambito
financiero y otorgarles un servicio integral, Consorcio ofrece Seguros de Vida,
Rentas Vitalicias, Créditos Hipotecarios, Seguros Generales, Créditos de
Consumo, Fondos Mutuos, Inversiones y Corredora de Bolsa.- Destacandose
por ser pionera en la entrega de nuevos productos y servicios a sus clientes
Consorcio fue la primera empresa aseguradora del pais en otorgar créditos de
consumo, en ofrecer la compraventa de seguros en linea, en introducir el
concepto de productos de seguros especialmente concebidos para segmentos
especificos, como es el caso de las personas de la tercera edad y se consolidé con
la gran innovaciéon de permitir la compra de acciones por Internet.- En cuanto a
la adopcion del nombre comercial “Consorcio”, originalmente, la razén social de
la parte era “Compania de Seguros La Industrial”, sin embargo, en diciembre
de 1973, la aseguradora decide que, desde esa fecha la empresa adopta el

nombre de “Compania de Seguros de Vida La Industrial S.A.”. Posteriormente,



dos anos mas tarde, cambia nuevamente su nombre a “Compania de Seguros de
Vida Consorcio Nacional S.A.”, nombre que ha sufrido variaciones menores
desde el ano 1976 hasta nuestros dias. Adicionalmente, hace notar que en todas
las operaciones en que interviene desde el ano 1975 se ha identificado con la
denominacién Consorcio, imagen que se concreté materialmente con la
construcciéon del edificio Consorcio Vida, ubicado en El Bosque Sur 180, el cual
fuera inaugurado en el mes de julio de 1993 y que actualmente aloja las
oficinas centrales de esta institucion.- Agrega que la Compania de Seguros de
Vida-Consorcio Nacional de Seguros S.A. tiene mas de 170 marcas registradas
o en tramite ante el Departamento de Propiedad industrial, muchas de las
cuales contienen la palabra Consorcio, en sus formas denominativa o mixta,
generalmente asociada al logo que distingue su imagen corporativa, referido a
la silueta del Edificio Consorcio Vida.- Ahora bien, de las marcas registradas en
Chile, mas de 100 de ellas contienen la expresién “Consorcio”’, conformando una
verdadera familia de marcas que se estructura sobre la imagen institucional y
el good will alcanzado por Consorcio en el mercado nacional. De dichas marcas
las mas representativas son las siguientes: Registro N° 674.257 “consorcio”,
mixta, clase 16. registro n° 606.739 “consorcio”, mixta, clase 36. registro n’
555.279 “consorcio”, mixta, clase 16. registro n° 555.280 “consorcio”’, mixta,
clase 16. registro n° 555.233“consorcio”, denominativa, clase 16. registro n°
703.638 “consorcio seguros de vida”, mixta, clase 36. registro n° 565.059
“consorcio seguros de vida”, mixta, clase 36. registro n° 564.923 “consorcio
seguros de vida”, mixta, clase 35. registro n° 564.924 “consorcio seguros de
vida”, mixta, clase 16.- Ademas, la parte aduce ser duefla de numerosos
dominios, entre los cuales menciona los siguientes: consorcio.cl, consorcio.biz,
econsorcio.cl, econsorcio.com, consorcio-financiero.cl, consorcio-financiero.com,
consorciodechile.cl, consorciofinanciero.biz, consorciofinanciero.cl,
consorciofondosmutuos.cl, consorciogenerales.cl, consorciohipotecario.cl,
consorcionacional.cl, consorcioseguros.cl, consorciovida.cl, consorciovida.com, lo

anterior sin perjuicio de la existencia de otros nombres de dominio que no



contienen la denominaciéon Consorcio; ni de nombres de dominio cuya
asignaciéon aun se encuentra pendiente, tales como consorcionet.cl y el mismo
consorcioamerica.cl. Agrega que, en la especie, existen similitudes graficas y
fonéticas entre las marcas Consorcio y la expresion solicitada como nombre de
dominio: consorcioamerica, las cuales son de tal entidad que pueden advertirse
a partir de su sola comparacién: consorcio (marca registrada), consorcioamerica
(Nombre de dominio solicitado). Como advierte, la marca Consorcio se
encuentra contenida en la denominacién solicitada por la demandada como
nombre de dominio en estos autos, y conjetura que, si la solicitud de autos, en
lugar de ser wuna solicitud de inscripcion del nombre de dominio
“consorcioamerica” se refiriera a una solicitud de registro de marca comercial,
la solicitud presentada por la demandada infringiria las normas contenidas en
el articulo 19, y 20 letras f) y h) de la Ley N° 19.039, al incluir el signo
caracteristico Consorcio de la parte. Adicionalmente, destaca que la inclusiéon
de la palabra “America” no puede sino ser considerada genérica, situaciéon que,
sumada a la fama y notoriedad de la marca Consorcio en el mercado nacional,
redunda en que lo mas probable es que el publico consumidor estime que el
nombre de dominio consorcioamerica.cl es operado por la parte.- Desde el punto
de vista del derecho a aplicar, invoca los criterios de la titularidad sobre marcas
comerciales y su relacion con los nombres de dominio, de Notoriedad del Signo
Pedido, y cita la Legislacién nacional e Internacional que estima aplicable a la
especie. En mérito de todo lo antes expuesto, solicita le sea asignado el nombre
en disputa en definitiva.

Octavo: Que por resolucién de fecha 30 de septiembre de 2005, notificada a las
partes con esa misma fecha, la cual rola a fojas 135, se confirié traslado a
ambas partes de los argumentos de mejor derecho presentados.

Noveno: Que por escrito de fecha 5 de octubre de 2005, la parte de Walton
Andrés Ojeda Moller evacuo el traslado que le fuera conferido en los términos
siguientes: la parte de Compania de Seguros de Vida Consorcio Nacional de

Seguros S.A. sostiene que su mejor derecho respecto al dominio en conflicto se



basa en la calidad de duena de registros de dominios tales como el .com, .biz,
etc.. y en registros marcarios en Chile, en ambos casos de la palabra Consorcio
solamente. Tales argumentos son muestra de que el oponente efectivamente es
duenio de la marca y el dominio Consorcio, pero esto no significa que el
oponente es dueno unico y exclusivo del término Consorcio en el ambito de los
dominios, ya que es un término genérico que indica una agrupaciéon de
entidades tendiente a concretar negocios. De no ser asi, no podrian existir
otros dominio de otros titulares que tuvieran la palabra Consorcio. De hecho,
actualmente existen a nombre de otros titulares los siguientes dominios:
consorciopersa.cl, consorcioagf.cl, consorcioambiental.cl. La demanda por parte
de Compania de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A.
demuestra su actitud dominante, lo que se deja ver en el intento de apropiarse
de una denominacién comun y genérica.- Aduce que la contraparte en su
presentacion afirma que don Walton Ojeda busca aprovecharse de la fama y
notoriedad de la marca Consorcio. Ello contraria su actuaciéon de buena fe, que
se demuestra en lo siguiente: La razon social de la contraparte es Compania de
Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A. y sus marcas son
Consorcio y Consorcio Seguros de Vida, en consecuencia nadie niega la fama de
la contraparte en el area de los seguros, pero la parte solo quiere realizar
negocios que nada tienen que ver con seguros. Por otra parte, en nada se topan,
ya que solicit6 Consorcio America como marca y como dominio, que es distinta
a Consorcio Seguros de Vida y Consorcio.- Alega también que la contraparte
basa sus argumentos en la normativa marcaria, tratando de asimilar este
conflicto a un conflicto de dicha naturaleza, los cuales son distintos y se basan
en diversos principios para ser resueltos. Si bien es cierto y asi se ha
demostrado a través de la jurisprudencia, se debe tomar en cuenta el tema
marcario al momento de resolver un conflicto de dominio, este no es el Unico
punto a tomar en consideracién, pues también se debe tomar en cuenta si
existe interés legitimo por parte del solicitante (marcas, razén social, etc.) y

otros principios como la prudencia y equidad.



Décimo: Con fecha 2 de noviembre de 2005, mediante resolucién que rola a
fojas 140 de autos, notificada con esa misma fecha, el Tribunal recibié la causa
a prueba, fijando como hechos sustanciales y pertinentes controvertidos los
siguientes: "derechos e intereses de las partes en la denominacién
consorcioamerica o en sus componentes” y “utilizacién efectiva que las partes
efectian o han efectuado de la denominacién “consorcioamerica” o de sus
componentes.

Undécimo: Que durante el curso del juicio se recibieron las siguientes pruebas:
Por la parte de Compania de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros
S.A., los siguientes documentos: Folleto Consorcio Seguro en familia “Full
Proteccion”, Carpeta Consorcio Seguros Vida, 2 Folletos medianos Consorcio
Seguro Vida preferente, Carpeta Consorcio Créditos Hipotecarios, Carpeta
Consorcio Pdliza de Seguros, Pasquin Consorcio en contacto, edicién primer
semestre 2004, revista Consorcio al dia, N° 47, septiembre 2004, Disco
Compacto Grandes Leyendas de la Musica, Paul Anka, auspiciado por
Consorcio, Calculadora de bolsillo, con el logo Consorcio, llavero con el logo
Consorcio, en caja negra, taco publicitario Consorcio, “Pin” o “chapita” con el
logo Consorcio, Lapicera a pasta con el logo Consorcio, y mencién del dominio

www.Consorcio.cl, abridor de cartas Consorcio y menciéon del dominio

www.Consorcio.cl, 2 videos con material publicitario Consorcio, copia del

certificado de Registro N° 674.257 “consorcio”’, mixta, clase 16, copia
documentos correspondientes a la solicitud n° 606.739 “consorcio” mixta, clase
36, copia del certificado de registro n° 555.279 “el consorcio”’, mixta, clase 16,
copia del certificado de registro n° 555.280 “el consorcio”, mixta, clase 16, copia
del certificado de registro n° 535.233 “el consorcio’, denominativa, clase 16,
copia del certificado de registro n® 703.638 “consorcio seguros de vida”, mixta,
clase 16, copia del certificado de registro n° 565.059 “consorcio seguros de vida”,
mixta, clase 36, copia del certificado de registro n° 564.923 “consorcio seguros
de vida”, mixta, clase 35, copia del certificado de registro n° 564.924 “consorcio

seguros de vida”, mixta, clase 16, copia del certificado de registro n° 633.801



“consorcio consorcio nacional de seguros s.a.”, mixta, clase 16, copia del
certificado de registro n° 674.257 “consorcio’, mixta, clase 16, copia del
certificado de registro n° 633.804 “consorcio consorcio nacional de seguros s.a.”,
mixta, clase 35 y 36, copia del certificado de registro n° 581.644 “rentactiva de
consorcio seguros vida”’, mixta, clase 16, copia del certificado de registro n°
581.645 “rentactiva de consorcio seguros de vida”, mixta, clase 35, copia del
certificado de registro n® 573.217 “en familia- del consorcio nacional de seguros-
vida”, mixta, clase 36, copia del certificado de registro n° 719.414 “consorcio
contigo siempre”’, mixta, clase 36, copia del certificado de registro n° 637.504
“seguro ahorro voluntario de consorcio seguros vida”, mixta, clase 36, copia del
certificado de registro n° 637.508 “ seguros ahorro voluntario de consorcio
seguros vida”, mixta, clase 16, copia del certificado de registro n° 637.262
“seguro ahorro voluntario de consorcio seguros vida”, mixta, clase 35, copia del
certificado de registro n° 650.322 “opcion mayor de consorcio seguros vida”,
mixta, clase 16, copia del certificado de registro n° 650.325 “mayor vida de
consorcio seguros vida”’, mixta, clase 36, copia del certificado de registro n°
610.426 “consorcio nacional re”, denominativa, clase 36, copia del certificado de
registro n° 610.427 “consorcio nacional reasegurador’, mixta, clase 36, copia del
certificado de registro n° 610.157 “consorcio nacional re”’, denominativa, clase
16, copia del certificado de registro n° 610.158 “consorcio nacional
reasegurador’, denominativa, clase 16, copia del certificado de registro n°
717.919 “consorcio tarjetas de credito”’, mixta, clase 36, copia del certificado de
registro n° 577.120 “reactiva de consorcio seguros vida”, mixta, clase 36, copia
del certificado de registro n° 632.188 “vida en viaje de consorcio seguros vida”,
mixta, clase 36, copia del certificado de registro n° 632.189 “vida en viaje de
consorcio seguros vida’, mixta, clase 35, copia del certificado de registro n°
632.190 “vida en viaje de consorcio seguros vida”, mixta, clase 16, copia del
certificado de registro n° 672.930 “rentactiva de consorcio seguros vida’, mixta,
clase 36, copia del certificado de registro n° 577.455 “rentactiva de consorcio

seguros vida”, mixta, clase 35, copia del certificado de registro n° 633.795



“consorcio nacional de seuros-vida”, mixta, clase 16, copia del certificado de
registro n° 633.796 “consorcio nacional de seguros-vida”, mixta, clase 35 y 36,
copia del certificado de registro n° 633.797 “consorcio nacional de seguros-vida”,
mixta, clase 16, copia del certificado de registro n° 633.799 “consorcio nacional
de seguros-vida”, mixta, clase 16, copia del certificado de registro n° 653.772
“mayor seguridad de consorcio seguros vida’, mixta, clase 35, copia del
certificado de registro n° 650.327 “mayor seguridad de consorcio seguros vida”,
mixta, clase 36, copia del certificado de registro n° 653.771 “mayor credito de
consorcio seguros vida”’, mixta, clase 35, copia del certificado de registro n°
641.748 “cnlife de consorcio”’, mixta, clase 35, copia del certificado de registro n°
610.797 “vida preferente de consorcio seguros de vida”’, mixta, clase 35, copia
del certificado de registro n° 638.187 “consorcio nacionalde seguros-vida”,
mixta, clase 35 Y 36, Copia de busquedas en Internet de los organismos
competentes en que se acredita la titularidad sobre los siguientes nombres de

dominio: consorcio.cl, consorcio.biz, econsorcio.cl, econsorcio.com, consorcio-

financiero.cl, consorclo-financiero.com, consorciodechile.cl,
consorciofinanciero.biz, consorciofinanciero.cl, consorciofondosmutuos.cl,
consorciogenerales.cl, consorciohipotecario.cl, consorcionacional.cl,

consorcioseguros.cl, consorciovida.cl, consorciovida.com.

Por la parte de don Walton Ojeda Moller se rindi6 la documental consistente en
los siguientes instrumentos: Copia de constituciéon y protocolizacion de la
sociedad “Consorcio América Ltda.”; copia de la solicitud de registro de la
marca Consorcio América en clases 35 y 36; copia del RUT de la sociedad
“Consorcio América Ltda.”; copia de factura N° 0001 con el nombre de Consorcio
América Limitada; Ejemplar original de la secciéon cultura del Diario La
Tercera, del dia 22 de septiembre de 2005; folleto original de Caballos de
Colores 2005; papeleria con el membrete de Consorcio América; copia simple de
fotografia de placa de caballo.

Décimo segundo: Mediante escrito de fecha 8 de noviembre de 2005, rolante a

fojas 141, la parte de Compania de Seguros de Vida Consorcio Nacional de



Seguros S.A., respectivamente, presentd escrito de téngase presente, el cual
corresponde a observaciones respecto de la prueba rendida, por lo que se le
otorgara tal caracter.

Décimo tercero: Que por resolucion de fecha 20 de diciembre de 2005, notificada

con esa fecha, la cual rola a fojas 147 de autos, se citd6 a las partes a oir

sentencia.

CONSIDERANDO:

Primero: Que los documentos mencionados en el acapite undécimo de la parte
expositiva, acompanados a los autos en tiempo y forma, no fueron objeto de
impugnaciones ni observaciones, razén por la cual el Tribunal los tiene por
reconocidos.

Segundo: Que el objeto de este proceso consiste en determinar cual de las
partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y sobre el
punto, debe establecerse cual es la posicién de las partes a su respecto, a la luz
de los argumentos y pruebas rendidas.

Tercero: La parte de don Walton Andrés Ojeda Moller ha demostrado ser el
primer solicitante del nombre de dominio en disputa, circunstancia que lo
ampara con la presuncién de mejor derecho a su favor conocida como principio
“first come, first served”, la cual, sin embargo, no es una presuncién de derecho
y puede ceder ante prueba contraria. En forma adicional a lo anterior, ha
acreditado que hace uso de ese nombre para fines publicitarios y comerciales,
de lo que dan cuenta los articulos de papeleria y la factura rolantes a fojas 19,
20, 22 y 23, y para el proyecto “Caballos de Colores” (documentos de fojas 21 y
22), el cual adquirié en su momento notoriedad en la comuna de Las Condes.
Acreditd, también, que en representacion de la sociedad “Inversiones
Comerciales Rupanco Limitada” constituy6 la sociedad “Inversiones Consorcio
América Limitada”, mismo nombre de fantasia, con fecha 18 de julio de 2005

(documentos de fojas 27 a 40) respecto de la cual el sefior Walton Ojeda tiene



indirectamente la calidad de administrador, dada su calidad de representante
de uno de los socios de la misma (fojas 28 y 28 vta.).

Cuarto: Por su parte, Compania de Seguros de Vida Consorcio Nacional de
Seguros S.A. ha acreditado profusamente tener derechos en la palabra
“Consorcio”, de la cual se sirve para sus actividades comerciales y publicitarias
en el ramo de los seguros. Es, ademas, titular del dominio “consorcio”
(documento de fojas 106) y de otros numerosos dominios que llevan esa palabra,
asi como de las marcas “Consorcio” (fojas 52) y “el consorcio” (fojas 57 y 58), y
de muchas otras que llevan tal denominacién.

Quinto: De la prueba rendida por la parte de la Compania de Seguros Vida
Consorcio Nacional de Seguros S.A., asi como de los dichos de la propia
contraparte de don Walton Ojeda Moller, resulta que la palabra “Consorcio” se
vincula estrechamente con dicha compania de seguros, al grado de ser conocida
en el mercado precisamente con el nombre de “Consorcio”’. Sin embargo, dicha
circunstancia no elimina la evidencia de que la palabra “Consorcio” tiene un
significado genérico, correspondiendo, segtin el Diccionario de la Real Academia
Espafiola (22* edicién del afio 2001) a “participacién y comunicacién de una
misma suerte con una o varias personas’.- “unién o compania de quienes viven
juntos, principalmente los conyuges”.- “Agrupaciéon de entidades para negocios
importantes”. Bajo tal supuesto, y para los efectos de esta litis, no es posible
configurar con la sola palabra “consorcio” un mejor derecho para la
demandante, y la palabra que completa el nombre de dominio, vale decir, la
genérica “América”’, no aparece, de la prueba rendida, vinculada a la compania
de seguros demandante. Por otra parte, del examen de la prueba documental
rendida por la demandante, consistente en las marcas comerciales rolantes
entre fojas 52 y 105, surge la fuerte vinculaciéon de la marca “Consorcio” con el
ramo de los seguros, asi como, en muchas ocasiones, la proteccién del conjunto
cuando tales marcas se constituyen con dicha denominacién genérica.

Sexto: Por otra parte, la totalidad de la prueba aportada por el demandado y

primer solicitante surge con posterioridad a la solicitud del nombre de dominio,



la cual tuvo lugar el dia 14 de junio de 2005, y en particular, la sociedad
“Inversiones Consorcio América Limitada”, bajo la cual se estructuran los
negocios y proyectos asociados a esa denominacién, tiene fecha de constitucion
de 18 de julio de 2005, esto es, con posterioridad no sélo a la solicitud de
nombre de dominio, sino también a la fecha de la solicitud competitiva de la
demandante, de fecha 23 de junio de 2005.

Séptimo: Con lo dicho en los considerandos anteriores, se establece que ambas
partes tienen legitimos derechos e intereses en el nombre en conflicto o en una
parte significativa del mismo, y hacen uso de él o de esa parte. Sin embargo, el
Tribunal, llamado a resolver en equidad el presente litigio, acogera la
pretension del demandado y primer solicitante, y rechazara la demanda, por
las siguientes razones: 1) por cuanto, no obstante el fuerte vinculo de la
demandante con la denominaciéon “Consorcio”, el demandado tiene una
vinculaciéon directa con el nombre de dominio en su totalidad
“consorcioamerica”; 2) por cuanto el nombre de dominio en disputa esta
compuesto por dos palabras genéricas: “consorcio” y “america”, respecto de las
cuales no es posible la arrogaciéon de un derecho adquirido exclusivo como tales
palabras, beneficiando en esta tesitura al demandado la presunciéon de mejor
derecho y buena fe conocida como principio “first come, first served”, la cual no
ha sido desvirtuada en autos; 3) Por cuanto el nombre de dominio en poder del
demandado no amenaza los derechos de la demandante, en cuanto se trata de
titulares de rubros distintos, y mas aun si se considera que la actividad de los
seguros se encuentra normada en una ley especial, a saber, el Decreto con
Fuerza de Ley N° 251 de 1931, y sometida a la Superintendencia de Valores y
Seguros, lo cual impide al demandado ejercitar libremente ese ramo de
negocios, y 4) que el demandado ha manifestado en forma reiterada y
categorica su voluntad de no afectar ni perjudicar en modo alguno los derechos
e intereses de la Compania de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros
S.A., lo cual, expuesto por escrito en un proceso judicial como el de la especie,

equivale a una confesién judicial que, en caso de ser infringida, podria



configurar, y comprobar con facilidad, causales de revocacién del nombre de
dominio en su contra.

Octavo: En mérito de todo lo anterior, el Tribunal negara lugar a la demanda y
asignara el nombre de dominio a favor del demandado y primer solicitante del
mismo, en la forma que pasa a expresarse en la parte resolutiva de la

sentencia.

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

Procedimiento de Mediacién y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

Primero: Que se rechaza la demanda deducida y se asigna el nombre de
dominio consorcioamerica.cl al primer solicitante, Walton Andrés Ojeda Moller.
Tercero: Que no se condena en costas a la demandante, por estimarse que litigd

con fundamento plausible.

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

fines informativos y remitase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustin Castellon Munita

Juez Arbitro






