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SENTENCIA

geolander.cl
Rol N° 004-2010

Santiago, 31 de marzo de dos mil diez.

VISTOS:

Con fecha diez de septiembre de dos mil nueve, don Manuel Fabidan Miranda Carrasco, a su
vez contacto administrativo domiciliado en Av. Rendic N° 3815, Antofagasta, Antofagasta,
solicito ante NIC Chile la inscripcion del nombre de dominio “geolander.cl”; con fecha
veintiocho de septiembre de dos mil nueve los sefiores Multitiendas Corona S.A., representada
por Sargent & Krahn, domiciliados en Av. Andrés Bello N° 2711, Of. 1701, Las Condes,
Santiago, cuyo contacto administrativo es dofia Paula Benavides, Av. Andrés Bello N° 2711,
Piso 19, Las Condes, Santiago, solicitaron, a su vez, ante NIC Chile la inscripcién del nombre
de dominio “geolander.cl”, dando lugar a este proceso de acuerdo a lo establecido en el
“Procedimiento de Mediacién y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentacién
para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”.

Que mediante oficio de NIC Chile N° 11822, de cuatro de enero de dos mil diez, se design6 a
la suscrita como arbitro para la resolucién del conflicto sobre asignacién del referido nombre
de dominio.
Que una vez aceptado el cargo de arbitro y jurado desempefiarlo en conformidad a la ley, se
cit6 a las partes a una audiencia de conciliacion y/o de fijacion del procedimiento. Segiin
consta en autos, la resolucioén antes indicada fue notificada a NIC Chile via e-mail y a las
partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar su respectiva solicitud, el cual se
entiende valido para todos los efectos legales segin lo establece el art. 11 de la
Reglamentacion pertinente.
Que a la audiencia de conciliacion y/o de fijacion del procedimiento sefialada, concurrié sélo
la segunda solicitante por lo que no se produjo conciliacion.
En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N° 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje de la Reglamentacion para el Funcionamiento del
Registro de Nombres de Dominio CL, se procedi6 a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el
monto de los honorarios arbitrales.

> Que en dicho procedimiento se establecié un plazo para: que las partes presentaran sus
argumentaciones y pretensiones, para traslados y un periodo de prueba.
Que en el periodo establecido para la presentacion de argumentaciones y pretensiones sélo los
sefiores Multitiendas Corona S.A., hicieron uso de dicho plazo, acompafiando en este mismo
periodo la prueba en que fundaban dichas pretensiones;
Se dio traslado a don Manuel Fabidn Miranda Carrasco quien no hizo uso de él y no
comparecio en oportunidad alguna en el proceso;
Se recibi6 la causa a prueba y se fij6 como hecho sustancial, pertinente y controvertido:
Existencia y hechos que constituyen el derecho alegado y se notificé a las partes de la
resolucion que recibiod la causa a prueba, segiin consta en autos, sin que ninguna de ellas haya
hecho uso de este periodo
Se citd a las partes a oir sentencia, con fecha nueve de marzo de dos mil diez.
Que existe constancia en autos que los sefiores Multitiendas Corona S.A. pagaron la totalidad
de los honorarios arbitrales.
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Que en cuanto a las argumentaciones y pretensiones de las partes: Multitiendas Corona S.A.
argumenta ser una destacada cadena de establecimientos comerciales dedicados a la venta de
una gran variedad de productos, cuyo negocio esta centrado en los consumidores que viven no
solamente en Santiago sino que también en regiones, lo cual se refleja en el nimero de
establecimientos con que cuenta fuera de la capital. Que junto a las cuatro tiendas que
administra en Santiago, existen mas de veinte establecimientos comerciales a lo largo de
Chile, por lo cual, un gran porcentaje de sus ventas totales provienen fuera de la Regién
Metropolitana. Que ha funcionado en nuestro pais desde la década de mil novecientos setenta,
centrando sus esfuerzos en propiciar una atencion de calidad, la que junto a precios accesibles,
la han posicionado en el mercado como una de las tiendas de mayor renombre y
reconocimiento. Que este contexto, han buscado expandir dicha fidelidad con sus clientes
mediante la creacion de marcas exclusivas, a través de las cuales pretenden ofrecer distintos
tipos de productos orientados a satisfacer las exigencias de sus clientes, destinadas a cubrir
diversas areas de interés tales como decoracion del hogar, deportes, vestuario, calzado y
articulos varios. Que entre estas marcas exclusivas podemos encontrar Minelli, Issimo, Gino
Marini y GEOLANDER. Que esta tltima ha sido creada especificamente para desarrollar y
comercializar productos relacionados con el vestuario deportivo, bicicletas y articulos para
camping, convirtiéndose en un corto periodo en una de sus marcas mas importantes y de
mayor penetracion en el mercado. En este sentido, los consumidores y usuarios de Internet
reconocen la marca GEOLANDER y efectivamente la asocian con los productos fabricados,
ofrecidos y comercializados por Multitiendas Corona S.A. Menciona sus derechos marcarios
como sigue: Registro N° 765.268, “GEOLANDER” mixta, productos, clase 25; Registro N°
740211, “GEOLANDER”, denominativa, productos, clase 28, Registro N° 740.212
“GEOLANDER”, denominativa, productos, clase 22; Registro N° 739.993, “GEOLANDER?”,
denominativa, productos, clase 9; Registro N° 739.994, “GEOLANDER”, denominativa,
productos, clase 12; Registro N° 739.995, “GEOLANDER?”, denominativa, productos, clase
18. Que con los registros previamente individualizados, demuestra su mejor derecho sobre el
nombre de dominio en disputa, “GEOLANDER.CL”, toda vez que es totalmente idéntico a -
sus marcas. Que es posible concluir que es titular de una familia de marcas comerciales para la

expresion “GEOLANDER?”, lo cual tiene por objeto distinguir e identificar la marca creada

para producir y comercializar diversos productos en el mercado, de modo tal que el publico

usuario y consumidor las asocie facilmente con Multitiendas Corona S.A. Sefiala ademas que

es evidente la intencion del solicitante del dominio en disputa de aprovecharse del

reconocimiento y asociacion que los usuarios de Internet y consumidores en general hacen de

la expresion “GEOLANDER?” a los diversos productos que son promocionados, producidos y

comercializados por Multitiendas Corona S.A., bajo el signo GEOLANDER, como vestuario,

calzado, bicicletas y articulos de camping, entre otros. Que el primer solicitante de autos se ha

limitado a tomar el nombre de los productos efectivamente comercializados y su marca

comercial creada y difundida, GEOLANDER, sin incorporar ningin elemento distintivo ni

que pudiera ser considerado como un elemento diferenciador suficiente y adecuado. Que

cualquier usuario de Internet enfrentado al dominio “GEOLANDER.CL”, esperara con toda

légica encontrar informacion de sus productos, especificamente de sus reconocidos articulos

para camping, bicicletas o vestuario GEOLANDER, marca exclusiva de Multitiendas Corona

S.A., mas atin considerando que dichos productos cuentan con una efectiva y real presencia en

Internet y mercado en general.

En el Derecho cita las normas contenidas en los Articulos 14, 20, 21 y 22 del Reglamento de

NIC-Chile; Articulos 6 Bis, 8, 10 Bis El Convenio de Paris, promulgado en Chile mediante el

Decreto N° 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial con
fecha treinta de septiembre de mil novecientos noventa y uno; Politica Uniforme de
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Resolucion de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute
Resolution Policy “UDRP”) desarrollada por la Corporacion de Nombres y Numeros
Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers “ICANN”, El
Informe Final de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI); y la
jurisprudencia nacional en la materia, en especial los fallos sobre nombres de dominio:
“vifiasdelmaipo.cl” del veintiuno de mayo de dos mil seis; y enjoydesign.cl de fecha veintiuno
de enero de dos mil diez.

Como fundamento de su argumentacion acompafia: Impresion de la pagina Web www.inapi.cl,
donde consta el registro N° 739.995, de la marca GEOLANDER, denominativa, para
productos de la clase 18, inscrito con fecha veintiuno de noviembre de dos mil cinco;
Impresion de la pagina Web www.inapi.cl, donde consta el registro N° 765.268 de la marca
GEOLANDER, mixta, para productos de la clase 25, inscrito con fecha veintiuno de agosto de
dos mil seis; Impresién de la pagina Web www.inapi.cl, donde consta el registro N° 740.211
de la marca GEOLANDER, denominativa, para productos de la clase 28, inscrito con fecha
veintiuno de noviembre de dos mil cinco; Impresion de la pagina Web www.inapi.cl, donde
consta el registro N° 740.212 de la marca GEOLANDER, denominativa para productos de la
clase 22, inscrito con fecha veintitrés de noviembre de dos mil cinco; Impresion de la pagina
Web www.inapi.cl, donde consta el registro N° 739.993 de la marca GEOLANDER,
denominativa, para productos de la clase 9, inscrito con fecha veintiuno de noviembre de dos
mil cinco; Impresion de la pagina Web www.inapi.cl, donde consta el registro N° 739.994 de
la marca GEOLANDER, denominativa, para productos de la clase 12, inscrito con fecha
veintiuno de noviembre de dos mil cinco; Impresion del sitio Web www.corona.cl; Impresion
del sitio Web www.mercantil.com; impresion del sitio Web www.docmac.cl; Impresion del
sitio Web www.sernac.cl; Impresion del sito Web de www.mercadolibre.cl; Copia del fallo
arbitral recaido sobre el nombre de dominio enjoydesign.cl; Copia del fallo arbitral recaido
sobre el nombre de dominio undostres.cl; Copia del fallo arbitral recaido sobre el nombre de

dominio vifiasdelmaipo.cl y Copia del fallo arbitral recaido sobre el nombre de dominio -

promain.cl.

CONSIDERANDO:

1.- Que consta en autos que don Manuel Fabian Miranda Carrasco tiene la calidad de primer
solicitante puesto que pidi6 el dominio en cuestién en estos autos, en forma previa a los
sefiores Multitiendas Corona S.A.;

2.- Que de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 14, Inciso 1° de la Reglamentacién para el
Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, las normas pertinentes para la
resolucion de un conflicto de esta naturaleza son, las normas sobre abuso de publicidad, los
principios de competencia leal y la ética mercantil, como los derechos véalidamente adquiridos
respecto de terceros;

3.- Que igualmente el Anexo 1 de la Reglamentacion antes mencionada, que fija el
Procedimiento de Mediaciéon y Arbitraje, en su articulo siete, establece el caracter de
“arbitrador”, de los arbitros competentes para la resolucién de conflictos de esta naturaleza, lo
que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislacion procesal civil, que el arbitro
debera resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dictaren;

4.- Que, ademas, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio
resumido en la expresion inglesa “first come first served”, en virtud del cual la solicitud previa
en el tiempo prevalece sobre la solicitud posterior, excepto mala fe del solicitante previo;

5.- Que este principio, en opinién de este Tribunal, estd consagrado, implicitamente, en el
articulo 8, inciso 4, del ANEXO 1, sobre Procedimiento de Mediacién y Arbitraje que
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establece: “Para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia, el
arbitro emitird una resolucion que ordene que el dominio en disputa s€ asigne al primer
solicitante, o que se mantenga su actual asignacion, en caso de solicitud de revocacion;

6.- Que en opinién de este sentenciador este principio no es exclusivo del sistema de nombres
del dominio sino que estd consagrado también en nuestro ordenamiento juridico, en otras
materias, tal es el caso, a titulo de ejemplo, el articulo 20 letra h) de la ley 19.039, Ley de
Propiedad Industrial, que establece: No podran registrarse como marcas: h) aquellas iguales
o que grafica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya
registradas o validamente solicitas con anterioridad...”, donde consta que el legislador le da
preferencia a una solicitud previa en el tiempo en relacion con una solicitud posterior;

7.- Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, este principio tiene excepciones

que estan consagradas en el mismo articulo ya mencionado y que estan constituidas, en
general, por casos en que el solicitante previo acredita un derecho o uso previo al de la
solicitud prioritaria;

8.- Que este Tribunal, estima que este principio tiene aplicacion en la especie, siempre que no
sea posible resolver el conflicto en base a las normas ya citadas y siempre y cuando el
solicitante posterior en el tiempo no acredite algin derecho, interés, uso o relacién con el
dominio en cuestion, que de acuerdo a las normas de prudencia de este sentenciador amerite
dejar sin efecto el mencionado principio;

9.- Que, en consecuencia, en opinion de este sentenciador una vez presentadas las solicitudes
respectivas por las partes, y para la aplicacion de las normas mencionadas para la resolucion
del conflicto, éstas se encuentran cn igualdad de condiciones y, el mencionado principio debe
ser aplicado en forma residual, esto es, en caso que ninguna de las normas citadas pueda ser
aplicada.

10.- Que respecto a las normas relativas al abuso de publicidad las que habiendo sido
derogadas, esta referencia debe ser entendida como hecha a la ley que le sucede la N° 19.733,
sobre “Libertades de Opinién ¢ Informacion y Ejercicio del Periodismo”-, los principios de
competencia leal y &tica mercantil, este Tribunal deduce que no existe infraccion por ninguna
de las partes en conflicto, puesto que no s€ ha acreditado en autos un hecho material que
constituya dicha infraccién;

11.- Que para determinar si existe infraccion a derechos véalidamente adquiridos, atendida la
naturaleza de la materia en conflicto, se hace necesario determinar, a su Vez, el interés de las
partes respecto del dominio en cuestion;

12.- Que respecto del ‘nterés de la primera solicitante consta de los antecedentes que rolan en
el proceso que habiendo sido notificada en tiempo y forma no ha realizado gestion alguna
durante el curso del proceso, por lo que no ha acreditado relacion con el dominio en cuestion
aparte de haber presentado su solicitud en primer lugar;

13.-Que respecto del interés del segundo solicitante, consta de los antecedentes acompafiados,
no objetados, que ©s titular en Chile de la marca GEOLANDER, la cual es objeto de
numerosos registros a su nombre para distinguir variados productos del Clasificador
Internacional para el Registro de Marcas, que el registro mas antiguo data del afio 2005 y que
realiza numerosa publicidad en Internet de los productos marcados con este signo;

14.- Que ademas €s dable en la especie considerar que el conjunto «GEOLANDER?”, aparece
como un todo evocativo de un concepto, pero, no existe constancia en autos que corresponde a
unidad denominativa que exista con anterioridad al establecimiento de la misma por parte del
segundo solicitante, por lo que este Tribunal deduce que es de su creacion,;

15.- Que el conflicto de autos se refiere a lo dispuesto en el articulo 10 de la Reglamentacion

pertinente y no €s un conflicto de revocacion
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16.- Que. en consecuencia, este Tribunal prudencialmente estima que de asignarse el dominio
GEOLANDER. al primer solicitante no habiendo demostrado éste un interés relacién con el
dominio aparte de haber presentado su solicitud en primer lugar se afectarian derechos
adquiridos del segundo solicitante.

Que POR ESTAS CONSIDERACIONES y visto en lo dispuesto en el Reglamento para el
Funcionamiento de Registro de Nombre del Dominio CL, anexo 1, Procedimiento de
mediacion y arbitraje, articulo 8, inciso 4, SE RESUELVE: 1.- Asignese el nombre del
dominio “GEOLANDER.CL”, al segundo solicitante sefiores Multitiendas Corona S.A.

2.- Que existiendo motivo plausible para litigar cada parte pagara sus costas

3.- Que vistos y teniendo presente lo dispuesto en la clausula 4 letra €) del Acta de Fijacion de
Procedimiento, esta sentencia definitiva se entendera notificada al tercer dia habil desde la
fecha de recepcion por la Oficina de Correos.

Notifiquese por carta certificada la presente resolucion a las partes y a la Secretaria de NIC
Chile, firmese la presente resolucion por el Arbitro y por las Testigos, dofia Daniela Zamorano
Montenegro y dofia Maria Pia Bustos Alvarez en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
640, del Codigo de Procedimiento Civil y remitase el expediente a Nic Chile.

Dan%rﬁ no M. ﬂr%%ﬁbar ja
stigo J\Iez Arbifrg

@
Maria Pia Bustos A.
Testigo




