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MAT: Asignacion de nombre de dominio “ginkomax.cl”

Santiago, freinta de Septiembre de dos mil once.

VISTOS:

1.- Que por oficio N° 13317 de fecha 10 de Diciembre de 2010, el
Departamento de Ciencias de la Computacién de la Universidad de
Chile (NIC Chile), notificé al suscrito la designacion como Arbitro para
resolver el conflicto planteado por la inscripcidon del nombre de dominio
“ginkomax.cl”; entre Laboratorios Garden House Holdings S.A. como
primer solicitante y Comercial Madison S.A. como segundo solicitante.
2.- Que los nombres de dominio “.cl” se rigen en Chile conforme a un
estatuto especialmente dictado al efecto, denominado
“Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres de
Dominio CL"”, en adelante el “Reglamento”, y cuyo anexo 1 contempla
las normas por las que se ha de regir el Procedimiento de Mediacion y
Arbitraje. Que de acuerdo a estas normas, y el encargo encomendado,
corresponde al suscrito resolver la materia debatida, fundado en su
calidad de “Arbitro Arbitrador”;

3.- Que concordante con lo expuesto, por resolucion de fecha 22 de
Diciembre de 2010, el suscrito aceptd el cargo de Arbitro Arbitrador, jurd
desempenarlo fielmente y cité a las partes a una audiencia para
convenir las reglas de procedimiento del arbitraje para el dia 6 de Enero
de 2011 a las 15:30 horas en las oficinas del Arbitro. Esta resolucién se
notificd a las partes por carta certificada, y via correo electronico a los
domicilios y direcciones registrados en NIC Chile;

4- Que habiendo sido vdlidamente citadas las partes, el respectivo
comparendo de fijacion de normas de procedimiento se llevd a cabo el
dia 6 de Enero de 2011, con la asistencia de dona Maribel Munoz por la
parte de Comercial Madison S.A. como segundo, y en ausencia de
Laboratorios Garden House Holdings S.A. como primer solicitante;

5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de
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Comercial Madison S.A. hizo valer denfro de plazo ante este Tribunal
Arbitral sus pretensiones de mejor derecho sobre el nombre de dominio
ginkomax.cl, para lo cual sostuvo lo siguiente: a) Que su representadaq,
Comercial Madison S.A., es una empresa de venta y comercializacion
de prendas de vestir, calzados y accesorios. Con su signo comercial
KOMAX identifica el servicio de distribucion de productos exclusivos de
marcas globales, asi hace mds de 20 anos comercializa productos de
importantes y famosas marcas en nuestro pais. Senala que KOMAX
comercializa, a través de tiendas propias o en grandes tiendas, las
siguientes marcas: Polo Ralph Lauren, The North Face, Brooks Brothers,
Kipling, Roxy y Gap, contando con tiendas en todo Chile y con
presencia en los importantes malls del pais. Asi, agrega que su
representada es un actor importante en el sector del retail de nuestro
pais, desde hace mads de 20 anos, jugando un rol activo respecto a la
promocidon y comercializacion de las marcas  indicadas
precedentemente. Por tanto, su representado busca proteger la
denominacion KOMAX frente a los posibles usos que terceros puedan
dar a ésta, ya sea en forma aislada o bien incluida en diversas palabras
o frases. Senala que en el presente caso la denominacion KOMAX estd
infegramente inserta en el dominio en litigo, razén por la cual su cliente
pretende que tal dominio le sea asignado. b) Senala que es muy
importante tener presente que su cliente basa sus pretensiones en los
siguientes derechos adquiridos con anterioridad a la presente solicitud
de dominio, a saber: 1. Marcas comerciales: KOMAX, 2. Nombre de
dominio: KOMAX.CL. ¢) Respecto de las Marcas comerciales: senala
que su cliente es fitular de las siguientes marcas: 1. KOMAX, registro N°
733.443 que ampara servicios de las clases 35 y 36; 2. KOMAX, registro N°
755.463 que ampara Establecimiento Comercial de venta de toda clase
de productos en las regiones 5, 8 y Metropolitana; 3. KOMAX, PASSION
FOR RETAIL, frase de propaganda, registro N° 758.191 que
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ampara servicios de las clases 35 y 36.2 Agrega que la marca registrada
por su cliente y con la cual se identifica en el mercado nacional se
encuentra contenida intfegramente en el nombre de dominio
ginKOMAX.cl, razén por la cual seria imperioso que en el presente caso
se protejan los derechos adquiridos por su cliente con anterioridad a la
solicitud de dominio por parte del primer solicitante. Senala que su
cliente usa en forma continua y relevante la marca KOMAX en Chile,
posiciondndola en el mercado nacional, en especial en el rubro de las
empresas del retail, a fravés de la representacion de marcas. En
consecuencia, el mercado al cual apunta su cliente es muy
competitivo, toda vez que el publico consumidor de éste es altisimo y
variado, y respecto del cual su cliente no estd dispuesto a que se
produzca una confusion en el uso por parte de terceros de la
denominacion KOMAX. d) Respecto del nombre de dominio, senala que
otro antecedente a tener en consideracion es el hecho de que su
cliente es fitular del nombre de dominio komax.cl, dominio que se
encuentra activo a través de del sitio web www.komax.cl, el cual
confiene informacion sobre los servicios de Komax. Ademds, agrega
que cabe tener presente que no existe otro nombre de dominio que
incluya la denominacion komax, y que realizada una busqueda en el
siio web de Nic Chile acerca de dominios que contienen la
denominacion komax se obtuvo como Unico resultado el dominio de
titularidad de su cliente y la solicitud objeto de estos autos. En base a
ello, concluye que su representado es la Unica empresa nacional que se
identifica en el medio virtual con la denominacion KOMAX vy, por tanto,
al existir ofro dominio que la incluya provocard confusion en el
cibernauta. Senala que su cliente es fitular de bienes intangibles a través
de los cuales busca, por una parte dar debida proteccidon a los servicios
que ofrece a los consumidores y, por ofra proteger su actividad

empresarial. e) Senala que es su representada quien tiene mejor
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derecho sobre el dominio “ginkomax.cl” en virtud de las siguientes
consideraciones: 1. Funcion de los nombres de dominio: Senala que los
nombres de dominio no sélo son identificadores de un niUmero IP en
Internet (direccion IP), asi, los nombres de dominio no sélo sirven para
individualizar a un usuario en la red, sino que en la actualidad se les
asignan oftras varias funciones, como por ejemplo distinguir en Internet
servicios, productos y empresas. 2. Titularidad de marcas KOMAX: senala
que su representado es titular de la marca KOMAX, razén por la cuadl
busca proteger cualquier intfento de uso de tal marca en cualquier
forma. 3. Titularidad de nombre de dominio estrechamente vinculado a
ginkomax.cl- Reitera que su cliente es fitular del dominio komax.cl,
estrechamente ligado al dominio en conflicto, toda vez que la
denominacion KOMAX estd totalmente contenida en éste, y la adicion
del elemento GIN no le otorga un gran grado de diferenciacion. 4.
Riesgo de confusion: Hace presente que la resolucion del presente caso
debe evitar el riesgo de confusion que se producird al asignar el dominio
en litigo al primer solicitante. Senala que éste riego de confusidn se
aprecia en los siguientes aspectos: (i) Confusion en el acceso al sitio
web: su representada es fitular de la marca KOMAX y del dominio
KOMAX.CL, ambos estrechamente relacionados al dominio de autos, el
cual es prdacticamente idéntico a la marca y dominio de su cliente.
Hace presente que su cliente obviamente no puede garantizar un
servicio o producto ofrecido en el sitio web referido al dominio en
disputa y, en el evento de que los servicios o productos no fuesen de
una calidad éptima o la esperada por el usuario lo relacionard a su
cliente perjudicando su labor y reputacion. Asimismo, senala que se
provocard una dilucion de la capacidad de identificacion que posee el
dominio komax.cl o la marca en si, abriendo las puertas a la inscripcion
de dominios muy semejantes a éste, probablemente con la misma

finalidad o no, lo que finalmente provocaria confusion en el acceso al
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sifio web y respecto a la empresa proveedora de la informacion. (ii)
Confusidon respecto a la empresa: reitera que si coexisten los dominios
ginkomax.cl y komax.cl se pensard que tienen misma procedencia
empresarial, por tanto los usuarios erroneamente pensardn que tales
dominios y los sitios relacionados a éstos tienen misma fitularidad. 5.
Mala fe del primer solicitante: Senala que el actuar del primer solicitante
al inscribir el nombre de dominio en conflicto ha sido de mala fe, toda
vez que tal dominio se encuentra inactivo, no existe una operatividad
efectiva de tal dominio. f) Senala que de los antecedentes expuestos se
llega inexorablemente a las siguientes conclusiones: 1. Que su parte es
un actor importante en el mercado del retail en nuestro pais con la
representacion y comercializacion de productos de diversas marcas. 2.
Que su representado es el fitular de la marca KOMAX. 3. Que su
representada es titular del dominio komax.xl estrechamente vinculado al
dominio en disputa. 4. Que su parte ha solicitado el dominio en disputa
de buena fe y su interés en éste es legitimo. 5. Que la existencia del sitio
web www.ginkomax.cl provocard confusion en el acceso al sitio web y
respecto de la empresa proveedora de la informacion. 6. Que el primer
solicitante mantiene inactivo el dominio en conflicto, lo que evidencia
que su actuar es de mala fe. En consecuencia, solicita tener por
presentada las pretensiones de su parte sobre el nombre de dominio
ginkomax.xl, y en definitiva asignarlo a su parte, con condena en costas.
6.- En respaldo de sus pretensiones, acompand los siguientes
documentos: a) Impresiones del sitio web www.komax.cl de fecha 19 de
enero del 2011; b) Copia de los reportes marcarios correspondiente a la
marca comercial KOMAX en Chile de titularidad de su cliente, obtenidos
de sitio web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial; ¢) Copia del
reporte del nombre de dominio komax.cl obtenido del sito web de Nic
Chile; d) Copia del resultado de busqueda de la denominacion "komax"
en Nic Chile obtenido del sito web de Nic Chile.
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7.- Por resolucion de fecha 2 de Marzo de 2011, se tuvo por
presentada la demanda por la parte de Comercial Madison S.A., y por
acompanados los documentos con citacion. Habiendo transcurrido el
plazo para la presentacion del primer solicitante, Laboratorios Garden
House Holdings S.A., sin que ello haya ocurrido, se tuvo por no
presentada;

8.- De la presentacion de Comercial Madison S.A., se dio traslado por
el plazo de cinco dias para contestar las pretensiones o aseveraciones
efectuadas por esta parte;

9.- El primer solicitante no presentd dentro del plazo mencionado en
el niUmero anterior, ningun escrito para hacer valer sus pretensiones,
como tampoco acompand pruebas en ese sentido, por lo que se le
tuvo en rebeldia durante todo el tfranscurso del proceso;

10.- Posteriormente, el segundo solicitante Comercial Madison S.A.,
formuld las siguientes observaciones: a) En primer lugar, senala que el
primer solicitante carece de derechos en que basar sus pretensiones, ya
que de acuerdo a la inactividad observada por el primer solicitante, se
infiere que éste careceria de derechos suficientes en que basar sus
pretensiones de mejor derecho sobre el nombre de dominio
ginkomax.cl, como asimismo careceria de interés en él. Agrega que
ante estos antecedentes, no es posible asignar el dominio en disputa al
primer solicitante, por tanto, es su cliente quien detenta un mejor
derecho sobre el dominio indicado precedentemente al ser fitular de
derechos (marca y dominio) estrechamente vinculados al dominio en
conflicto, adquiridos y ejercidos con anos de anterioridad a la presente
solicitud de dominio; b) En segundo lugar, hace referencia al mejor
derecho de Comercial Madison y legitimo interés en el dominio
ginkomax.cl. Senala que de acuerdo a los argumentos expuestos por su
representada y a los documentos acompanados se concluye o

siguiente: i) Que su representado es la parte que detenta un mejor
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derecho sobre el dominio en litigio, siendo probado tal hecho con
documentos suficientes. Reitera luego que su cliente es titular de la
marca KOMAX y del dominio komax.cl ambos estrechamente
vinculados al dominio de autos; i) Que su representado tiene un legitimo
y real interés en el dominio en disputa, hecho que habria quedado
comprobado con los documentos presentados; Ill) En consecuencia,
senala que el dominio en litigio debe ser asignado a su parte.
Finalmente, solicita tener por presentadas las observaciones formuladas
y en definitiva dictar sentencia en estos autos asignando el dominio
ginkomax.cl a su cliente.

11.- Por resolucion de fecha 31 de Marzo de 2011, se tuvo presente las
observaciones formuladas por la parte de Comercial Madison S.A., y
enconfradndose vencidos los plazos de discusion para hacer valer las
pretensiones y acompanar los medios de prueba, se citdé a las partes a
oir sentencia.

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

12- Que de los antecedentes expuestos, fluye para este Arbitro la
necesidad de determinar a quién le corresponde un mejor derecho
sobre el nombre de dominio “ginkomax.cl”, basado por una parte en
que Laboratorios Garden House Holdings S.A. presentd en primer lugar
su solicitud, y por parte de Comercial Madison S.A., basado en el interés
legitimo que ha demostrado por diferentes medios a lo largo del
proceso en la denominacion “komax’;

13.- Que son hechos no controvertidos ni discutidos en la presente
causa los siguientes:

a) Que, habiendo sido legalmente emplazado el primer solicitante,
éste ha demostrado un total desinterés en la presente causa para hacer
valer sus derechos, desde el momento que no ha comparecido en
gestion alguna, ni menos ha acompanado en autos prueba de ninguna

especie tendiente a acreditar su mejor derecho o desvirtuar la prueba
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acompanada por la contraparte;

b) Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se
aplica por regla general el principio de “first come, first served”, el mismo
no resulta ser una regla absoluta, menos fratdndose de causas
tramitadas en rebeldia del primer solicitante como es este caso.
Precisamente, la excepcion al principio se ampara entre otfros, en la
validaciéon o acreditacion de un mejor derecho por alguna de las
partes, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo
cuando ninguna de las partes en conflicto respalda sus pretensiones, o
ambas lo hacen encontrdndose en semejantes condiciones. No
obstante, en este caso ello no ocurrid, desde el momento que sélo la
parte de Comercial Madison S.A. ha demostrado tener una legitima y
vdlida pretension;

c) Que, también es un hecho que la denominacion “KOMAX" bajo
sus distintas formas de proteccion juridica, o en sus distintas formas de
transmision y publicidad al publico, Iéase marca comercial, nombre
publicitario o similar, es de propiedad y uso del segundo solicitante,
quién asi lo ha acreditado sobradamente en autos;

d) Que en este sentido, el segundo solicitante ha logrado acreditar
que la expresion "KOMAX", es un signo notorio y conocido no sélo en sus
propias palabras, sino también en el publico en general;

14.- Que acreditado un legitimo interés o derecho de Comercial
Madison S.A. sobre la denominacion “KOMAX”, cabe entonces
preguntarse si la adicion, al inicio, de la expresion “gin”, hacen al
nombre de dominio en disputa una expresidon substancialmente
diferente en términos de desvirtuar la validez de la pretension del
segundo solicitante, en términos de impedir su confusion;

15- Que a juicio de este Arbitro la pregunta planteada en el
considerando anterior, debe ser contestada negativamente, ya que la

simple incorporacion de la expresion *“gin”, no le otorga una
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diferenciacion relevante;

16.- Que asi las cosas, hace fuerza para este Arbitro el argumento de
coincidencia y similitud entre las expresiones “komax” y “ginkomax”, lo
que permite también crearse un juicio de la consistencia de los
argumentos de asociatividad o relacidn que hace el segundo
solicitante;

17- Es por ello que frente a esta situacidn, este Arbitro se hizo la
pregunta de si basta para dirimir el conflicto planteado, el mero hecho
de que el primer solicitante haya inicialmente solicitado el nombre de
dominio, no obstante ser el segundo solicitante fitular de la marca
comercial “KOMAX". Para una adecuada respuesta, era muy relevante
qgue el primer solicitante acreditara ademds su mejor derecho por
medios de pruebas suficientes, que a su vez fambién garantizaran la
buena fe de su solicitud, todo para desvirtuar lo sostenido por la
contraria, lo que de hecho no ocurrié. Ello, queda confirmado por las
propias normas del Reglamento, en cuanto los nombres de dominio “.cl”
no deben afectar derechos de terceros;

18.- Que a mayor abundamiento, en caso de tener que preferir un
sigho distintivo por sobre ofro, este Arbitro se inclina a preferir a quién
efectivamente ha acreditado el legitimo wuso de un signo
substancialmente similar, y el sustento de su proteccion a través de
privilegios industriales (marcas comerciales), nhombre comercial y de
publicidad, por un asunto de certeza juridica, lo cual es también
coincidente con lo expuesto en nuestra legislacion y los tratados
internacionales sobre la materiq;

19.- Que ademds, este Arbitro conforme las facultades que le han sido
otorgadas por el Reglamento, debe ajustarse en su actuar a la calidad
de “Arbitrador”, en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia
y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las

que se rige este juicio. Que precisamente es sobre la base de estos
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principios que este Arbitro ha valorado la prueba acompanada por
Comercial Madison S.A. para respaldar su pretension, credndose la
conviccion absoluta de que a esta Ultima corresponde el mejor derecho
sobre el nombre de dominio “ginkomax.cl”;

20.- Que no obstante lo anterior, ademds el Reglamento contempla en
su Art. 7° que “Por el hecho de solicitar la inscripcion de un nombre de
dominio bagjo el dominio CL, se entiende que el solicitante acepta
expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas
las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de
ninguna especie.”. Que asimismo, el Art. 15 del Reglamento dispone
expresamente que “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 vdlidamente adquiridos por terceros.”.

Y visto ademds, las facultades que al sentenciador le confieren el
Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres del
Dominio CL vy los articulos 636 vy siguientes del Cédigo de Procedimiento
Civil, parficularmente en cuanto debe resolver en el sentido que la
prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las
partes por las que se rige este juicio y lo dispuesto en los arficulos 222 vy
siguientes del Cdodigo Orgdnico de Tribunales.

RESUELVO:

1.- Asignar el nombre de dominio “ginkomax.cl” a la parte de
Comercial Madison S.A. Rechazase la solicitud presentada por el primer
solicitante, Laboratorios Garden House Holdings S.A.

2- Que en uso de las facultades que competen a este Juez Arbitro,
no existe condena en costas, y se resuelve que las mismas serdn
pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados en el proceso.

3.- Notifiquese la sentencia a las partes por carta certificada, sin

perjuicio de su notificacion a las mismas y a NIC Chile por correo

10




10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

electronico. Dese copia autorizada a las partes que lo soliciten, a su
costa y devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su archivo.

4- Conforme lo dispone el articulo 640 del Cédigo de Procedimiento
Civil, firman la presente sentencia en autorizacion de la misma los

testigos que mds abajo se indican.

Sentencia pronunciada por el Arbitro don Cristidn Mir Balmaceda.

Pia Béjares Casanueva Yohanna Bustillos Espinoza
C.IN° 15.385.486-6 C.IN° 12.286.487-1
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