FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO
<eland.cl>

- Rol 6998 -

Santiago, 3 de abril de 2007

VISTO:

PRIMERO: Que por oficio 06998 de fecha 2 de enero de 2007, el Departamento de
Ciencias de la Computacion de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificé al suscrito
la designacion como arbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud del
nombre de dominio <eland.cl>.

SEGUNDO: Que el suscrito aceptd el cargo de arbitro para el cual habia sido
designado, y jur6 desempefiarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue
debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrénico y por carta
certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.

TERCERO: Que segun aparece del citado oficio son parte en esta causa como primer
solicitante Eland, Rut 15.242.501-5, contacto administrativo Martin Adolfo
Mihovilovich Pérez, direccion postal Rodrigo de Triana 4260, Dpto. 704, Las Condes,
Santiago y como segundo solicitante Lan Airlines S.A., Rut 89.862.200-2, contacto
administrativo Johanna Calderdn, direccion Postal Av. Américo Vespucio N° 901
Renca - Chile.

CUARTO: Que, se citd a las partes a una audiencia para convenir las reglas de
procedimiento, para el dia lunes 15 de enero de 2007 a las 9:35 horas en la sede del
tribunal arbitral, y bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en
disputa en caso de inasistencia de las partes.

QUINTO: Que, a la referida audiencia asistié don Ricardo Montero Castillo, abogado,
en representacion del segundo solicitante no hubo conciliacién, acordadndose las
Bases del Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que, a fojas 12, con fecha 16 de enero de 2007, se declaré abierto el Periodo
de Planteamientos por el término de 10 dias hébiles.

SEPTIMO: Que, a fojas 14, con fecha 22 de enero de 2007, don Rodrigo Ledn Urrutia,
en representacién del segundo solicitante, presentd escrito de mejor derecho por la
asignacion del nombre de dominio <eland.cl>, por los fundamentos que pueden
resumirse en los siguientes:

a. Que, Internet en su regulaciéon y evolucion ha resultado incierta y erratica,
constituyendo un gran desafio para los legisladores y jueces el intentar armonizar
esta nueva realidad con los principios generales del derecho. En esta evolucién legal,
uno de los principios fundamentales del derecho econdmico tiene que ver con el
hecho de que a los actores comerciales les asiste el derecho a “capitalizar” su
trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas,
creativas y emprendedoras.

b. Que, solicita que el caso sea evaluado mas alld de la tentacion de aplicar
simplistamente el principio “First Come First Served”, que en muchos casos involucra
una profunda injusticia, y da una mala sefial a los actores econdmicos, esta
concepcion de “llegué primero y punto”, ha sido superada y su mandante solicita



encarecidamente que al fallarse este caso, se analice desde una perspectiva global
integral.

c. Que, su mandante LAN AIRLINES S.A., es el creador, usuario y quien ha posicionado
en Chile y el resto de América Latina el signo LAN. Como es un hecho “publico y
notorio”, es tal el posicionamiento que su mandante ha realizado sobre el signo LAN,
que es reconocido por todo el mercado latinoamericano, sobre todo, si se considera
que el giro de su representada le da “un mayor posicionamiento en el mercado”.

d. Que, su mandante ha protegido su capital intelectual a través de una gran
cantidad de registros marcarios, los cuales amparan una amplia variedad de
productos y servicios del Clasificador Internacional. Se sefialan algunos de los
registros marcarios, que son mas de 200, y registros de nombres de dominio de su
cliente que incluyen la expresion LAN: 000001, denominacion: LAN, N° Reg. : 692363,
000002, denominacidon: LAN, N° Reg.: 701768, 000003, denominacion: LAN, N° Reg:
701769, 000004, denominacion: LAN, N° Reg.: 701770, 000005 denominaciéon: LAN, N°
Reg.: 701771, 000028, denominacion: LAN AMERICA, N° Reg.:565675, 000029
denominacién: LAN ARGENTINA, N° Reg.: 534425, 000030, denominacion: LAN
BOLIVIA, N° Reg.: 534424, etc.

e. Que, el nombre de dominio solicitado incluye en forma principal, esencial y
sustantiva la marca famosa y renombrada de su cliente, “LAN”. Sin lugar a dudas se
ve afectada la propiedad industrial de su cliente en la medida que los servicios
ofrecidos en la pagina eland.cl, que actualmente ofrece el primer solicitante, son
servicios protegidos por las marcas comerciales de su cliente. La parte contraria
declara que utilizara el nombre de dominio para servicios computacionales. LAN
AIRLNES SA es titular de las marcas comerciales registros 701.768, marca “LAN” para
distinguir productos de la clase 9, especificamente: software, equipos y demas
productos de la clase. Por otra parte, su cliente gan6 el juicio en el caso de la
solicitud de marca “wilan”, muy similar al nombre de dominio de autos en cuanto al
uso que se le quiere dar al nombre de dominio y la cobertura de servicios de la marca
solicitada y que en definitiva fue rechazada, segun sentencia de 5 de mayo de 2006.
f. Que, el concepto eland.cl se asocia inequivocamente con el nombre con que su
mandante es conocida por el publico consumidor, por lo que la sola confundibilidad
de conceptos es antecedente suficiente como para que el dominio en cuestion sea
asignado a su mandante. El articulo 14 articulo del reglamento NIC CHILE, el cual
seflala: “Serd de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripcion no
contrarie las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la
competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos validamente
adquiridos por terceros. Por otro lado el articulo 22 si bien esta en el acapite de la
revocacion, sefiala entre otras cosas que "Sera causal de revocacion de un nombre de
dominio el que su inscripcion sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.
La inscripcion de un nombre de dominio se considerara abusiva cuando se cumplan
las tres condiciones siguientes: a. Que el nombre de dominio sea idéntico o
engafiosamente “similar” a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene
derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido. b.
Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legitimos
con respecto del nombre de dominio, y ¢. Que el nombre de dominio haya sido
inscrito y se utilice de mala fe...”

g. Que, lo anterior se traduce en un importante atentado a la "identidad comercial”,
un concepto que es reconocido como uno de los activos mas importantes de la
empresa y que amerita por tanto, la maxima proteccién juridica. Debemos recordar e
indicar que su marca notoria y conocida, LAN, esta incluida completamente en el
dominio de autos. Y que de acuerdo al orden publico econémico, 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.



h. Que, para probar sus asertos el segundo solicitante acompafio, con citacion, los
siguientes documentos:
1. Documentos que dan cuenta de su personeria y de su calidad de abogado
habilitado para el ejercicio de la profesion.
2. Listado de las marcas que incluyen el concepto LAN de su cliente.
3. Listado de los nombres de dominio que incluyen el concepto LAN, de su cliente.
4. Certificado emitido por el sitio web del DPI de la marca LAN, para distinguir
productos de la clase 9.
5. Certificado emitido por el sitio web del DPI de la marca LAN, para distinguir
servicios de la clase 42.
6. Sentencia de fecha 5 de mayo de 2006 en caso WILAN
7. Copia impresa de homepage de sitio web que actualmente se usa asociado al
nombre de dominio ELAND.CL por la parte contraria.

OCTAVO: Que, a fojas 72, con fecha 1 de marzo, este tribunal tiene por presentada
la demanda arbitral interpuesta por don Rodrigo Le6n Urrutia, en representacion del
segundo solicitante, en el periodo de planteamientos correspondiente.

NOVENO: Que, a fojas 73, con fecha 2 de marzo de 2007 se declaré abierto, el
periodo de respuestas por el término de cinco dias habiles. Apercibiendo al primer
solicitante hacer valer sus derechos en dicha instancia procesal.

DECIMO: Que, a fojas 74, con fecha 19 de marzo de 2007, este Tribunal Arbitral
resolvié citar a las partes a oir sentencia.

Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, puede darse por acreditado, por la prueba documental aportada, que
el segundo solicitante efectlia un uso masivo de la expresion “LAN” ésta ultima
incluida integramente en el nombre de dominio disputado en autos; y es titular de
una sinnumero de marcas registrada con la misma expresion para distinguir una serie
de servicios, lo que queda de manifiesto en el documento acompafado.

SEGUNDO: Que, el nombre de dominio solicitado incluye en forma principal la marca
“LAN”, pudiéndose verse afectada la propiedad industrial del segundo solicitante
toda vez que los servicios ofrecidos en el portal eland.cl por el primer solicitante,
son servicios protegidos por las marcas comerciales del segundo solicitante, asi LAN
AIRLNES SA es titular de las marcas comerciales registros 701.768, marca “LAN” para
distinguir productos de la clase 9, especificamente: software, equipos y demas
productos de la clase.

TERCERO: Que tal como ha alegado el segundo solicitante, este tribunal reconoceréa
a “LAN”, la calidad de marca comercial renombrada y configurarse, por tanto, la
presuncién de que cualquier persona de una cultura mediana no puede si no saber
que tales marcas o nombres son de titularidad ajena, y que, alrededor de ellas
existen cuantiosas inversiones que las hacen interesantes desde el punto de vista de
los intereses comerciales y econdémicos, lo anterior sin dejar de considerar también
el deber de garante que la normativa especial de propiedad intelectual impone
respecto de tales marcas a las diversas instancias judiciales y administrativas
vinculadas al &mbito de la proteccion de la propiedad intelectual.

CUARTO: Que, asi las cosas, este Tribunal considera que asignar el dominio en
disputa al primer solicitante puede llevar a confusion a los consumidores y usuarios
de Internet, toda vez que la oferta de productos y servicios que se pudiera realizar
en el sitio eland.cl puede generar la impresién de que se trataria de la pagina web
oficial de que es titular el segundo solicitante.

QUINTO: Que, la primera solicitante no obstante haber sido reglamentariamente
notificada en todas las instancias del proceso, ha guardado silencio, por lo que a este
Tribunal no le ha sido posible conocer sus argumentos de mejor derecho, aspecto en



gue puede atribuirseles cierta responsabilidad, ya que dada la naturaleza misma del
procedimiento arbitral ante arbitros arbitradores, no requeria ni siquiera el
patrocinio de un abogado y, ademas, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Nic-
Chile la defensa de su posicion juridica no importaba a la referida primera solicitante
incurrir en gasto alguno.

SEXTO: Que, aun siendo dificil atribuir significado juridico al silencio procesal, puede
tenerse en cuenta por interpretaciéon analdgica, lo dispuesto por el recientemente
aprobado REGLAMENTO DE LA COMUNIDAD EUROPEA 874/2004 de 28 de abril de 2004,
por el que se establecen normas de politica de interés general relativas a la
aplicacion y a las funciones del dominio de primer nivel «.eu», asi como los principios
en materia de registro, Reglamento que en su articulo 22 N° 10, prescribe que: “La
ausencia de respuesta de cualquiera de las partes en un procedimiento alternativo
de solucién de controversias dentro de los plazos establecidos o su incomparecencia
a las audiencias del grupo de expertos podran considerarse motivos suficientes para
aceptar las reclamaciones de la parte contraria”.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el articulo 636 del Codigo de

Procedimiento Civil y las Bases del Procedimiento Arbitral aprobadas por las partes.

RESUELVO:
En mérito de lo sefialado en la parte considerativa, resuelvo conforme a prudencia y
equidad, aplicando el principio de mejor derecho,

Asignese el nombre de dominio <eland.cl> al segundo solicitante, esto es, Lan
Airlines S.A., Rut 89.862.200-2.

Determinense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante
antes de la Audiencia de Conciliacion y Fijacién de las Bases del Procedimiento y, por
los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuniquese a NIC-Chile por correo electrénico firmado electrénicamente para su
inmediato cumplimiento.

Notifiquese a los solicitantes por correo electronico.

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvié don RUPERTO ANDRES PINOCHET OLAVE, Juez Arbitro Sistema de Resolucién de
Controversias NIC-Chile.

Autorizan las testigos Paola de La Paz Cifuentes Mufioz, cédula de identidad
12.360.114-9 y Carolina Sadye Gonzalez Guajardo, cédula de identidad 13.857.232-3.






