Ref. Conflicto imagallanes.cl. Sentencia

Partes: PATRICIA ALEJANDRA CAMELIO NAZOR
ASEGURADORA MAGALLANES S. A.

Santiago, veintiuno de enero de dos mil catorce.
VISTOS:

1.- OFICIO OF18365, de fecha 29 de Julio de 2013, de fojas 1, Nic Chile comunicé a la suscrita la designacion como
arbitro arbitrador en el conflicto por asignacién del nombre de dominio imagallanes.cl, suscitado entre dofia
PATRICIA ALEJANDRA CAMELIO NAZOR, RUT: 10.041.783-9, domiciliada en San Martin 02511, Temuco, Temuco y
ASEGURADORA MAGALLANES S. A. RUT: 99.231.000-6, representada por dofia Silvia Sepulveda San Martin, de
Sepulveda San Martin y Cia. Ltda., domiciliada en Estoril 120 Oficina 510, Las Condes, Santiago.

2.- Aceptacién del arbitraje, juramento de rigor y citacion a la audiencia de estilo de fojas 4 y su notificacion a las
partes de fojas 4 vta. y a Nic Chile de fojas 5.

3.- Acta de audiencia arbitral de fojas 7, realizada con la sola comparecencia de la representante del segundo
solicitante, atendida la imposibilidad de llamar a una conciliacidn, se fijaron las pautas de procedimiento arbitral, lo
que fue notificado a la contraria a fojas 8.

4.- Alegaciones de mejor derecho del segundo solicitante de fojas 10 en que solicita la asignacion del nombre de
dominio en disputa, en atencidn a los siguientes argumentos de hecho y de derecho: Sefiala que es la mas conocida
compaiiia de seguros generales de Chile, constituyéndose en 1956, ofreciendo una amplia gama de productos, y en
sus mas de 50 afios de operaciones ha logrado un importantisimo posicionamiento en el mercado, por lo que
“Magallanes” es hoy una marca que goza de fama y notoriedad en su medio. En este sentido, sefiala que dicha
denominacidn esta inscrita como marca desde 2008, (Registro N° 821.607), y distingue servicios correspondientes a
una Compaiiia de Seguros Generales, clase 36. Ademas, es duefia de otras marcas comerciales que la identifican en el
mercado, caracterizadas todas por el vocablo “Magallanes”. También tiene inscrito el dominio magallanes.cl desde
1996, lo que le confiere innegables mejores derechos.

Agrega que tiene derechos preferentes a la contraria sobre la palabra “Magallanes”, que forma parte de su razén
social, de conformidad con normas de rango legal vigente, citando al efecto el articulo 8 del Convenio de la Unién de
Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, “El nombre comercial sera protegido en todos los paises de la
Unidn sin obligacion de depdsito o de registro, forme o no parte de una marca de fabrica o de comercio”, en tanto
resguardan el derecho de una persona juridica sobre su nombre comercial.

Agrega que dado el intenso uso de Magallanes en el mercado, la concesién del nombre en disputa a un tercero
constituiria un evidente perjuicio a sus intereses y a los internautas, quienes asociarian los servicios ofrecidos en esa
pagina con el segundo solicitante, por lo que esa parte cree que tiene legitimos derechos sobre el nombre pedido.
Sefiala que es indiscutible la similitud del nombre en disputa, por cuanto el primer solicitante se ha limitado a agregar
una letra inicial “i” y la palabra que distingue al segundo solicitante, siendo insuficiente para conformar un nuevo
nombre, verdaderamente caracterizador de las actividades y servicios que el primer solicitante busca ofrecer, motivo
por el que esa parte no cree que ambos nombres de dominio puedan coexistir de forma pacifica, dado que si bien es
cierto que tienen una funcidn primariamente técnica, por las practicas y usos de Internet, tanto la doctrina como la
jurisprudencia le han reconocido el caracter de identificador de bienes y servicios y de su procedencia empresarial.
Agrega que hay pleno consenso en que los nombres de dominio, que a diferencia de las marcas comerciales, sélo
pueden otorgarse a un unico prestador, se relacionan estrechamente con aquellos y por ende, la resolucion de los
conflictos por asignacién de dominios que afecten derechos marcarios de terceros se deben resolver considerando los
intereses de estos. Por esto, se debe impedir que un tercero inscriba un nombre de dominio cuasi idéntico a una
marca que goza de fama y notoriedad en su medio.

En cuanto al DERECHO, sefiala que la contraria no tiene interés legitimo y que la inscripcidn es abusiva. Asi, hay
unanimidad tanto en la doctrina como en la jurisprudencia que debe aplicarse el principio “First come, first served”,
principio que cede ante aquel solicitante que sin ser el primero, es capaz de demostrar que tiene un mejor derecho
sobre el mismo, lo que es una propuesta a la solucidon de problemas juridicos en ausencia de otras normas que
permitan resolver un conflicto, como ocurre en el caso de autos.



Agrega que si solo se aplicase el citado principio, no tendria sentido recurrir a los arbitrajes como solucién a los
conflictos, en que el juez debe ponderar los efectos que un nombre de dominio pudiese generar en perjuicio de los
legitimos derechos que tiene el reclamante, cosa que también es aplicable respecto de los intereses de los
consumidores.

Sefala que hay una clara infraccion a lo sefialado en el Anexo Primero del Procedimiento de Mediacidn y Arbitraje que
consagra la reglamentacién para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio, y la cita como sigue: “Sera
de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripcién 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”.

En este sentido, cita el fallo por revocacién Telekino Loteria de Concepcidn v.s. Miguel Angel Sfair Younis OF. 02360,
que sefiala que son necesarios dos requisitos concurrentes para verificar lo sefialado: “A este respecto, este
sentenciador entiende que una inscripcion de nombre de dominio afecta derechos validamente adquiridos cuando
concurren copulativamente dos presupuestos, a saber: (i) que el titular de la inscripcion impugnada carezca de todo
derecho o interés legitimo en relacion a un nombre, marca u otra designacion o signo distintivo que, de manera
integra o cuyo nucleo caracteristico o evocativo, esté aludido, reproducido o contenido en el nombre de (ii) que un
tercero afectado (demandante en la controversia) sea titular de algin derecho validamente adquirido en relacién a un
nombre, marca u otra designacion o signo distintivo que, de manera integra o cuyo nucleo caracteristico o evocativo,
esté aludido, reproducido o contenido en el nombre de dominio impugnado”.

Del citado fallo, se desprende que ambos supuestos son plenamente aplicables al caso de autos, dado que la contraria
carece de interés en relacién al dominio pedido y afecta los derechos del segundo solicitante. En este sentido, dado
que es de responsabilidad exclusiva el que la contraria demuestre interés legitimo en la inscripcién de un nombre de
dominio, el segundo solicitante cree que no pudiendo probarse esto, se debe concluir que la inscripcion es abusiva.
Finaliza su presentacion pidiendo se le asigne el nombre de dominio disputado.

5.- Que para acreditar su mejor derecho, el segundo solicitante acompafio la siguiente prueba documental: a) De fojas
16 a 26 acompafia copias simples de certificados marcarios emanados del INAPI con registros marcarios a nombre de
Aseguradora Magallanes S.A., que se detallan a continuacién: i.- Reg. N° 821.607, “MAGALLANES”, servicio,
denominativa, clase 36; ii.- Reg. N° 958.580, “MAGALLANES”, servicio, denominativa, clase 36; iii.- Reg. N° 958.579,
“MAGALLANES”, servicio, denominativa, clase 36; iv.- Reg. N° 821.758, “MAGALLANES EXPRESS”, servicio,
denominativa, clase 36; v.- Reg. N° 821.757, “MAGALLANES EXPRESS”, servicio, denominativa, clase 35; vi.- Reg. N°
821.756, “MAGALLANES EXPRESS”, servicio, denominativa, clase 37; vii.- Reg. N° 821.755, “MAGALLANES EXPRESS”,
servicio, denominativa, clase 42; viii.- Reg. N° 774.913, “ASEGURADORA MAGALLANES”, servicio, denominativa, clase
36; ix.- Reg. N° 774.914, “ASEGURADORA MAGALLANES”, servicio, denominativa, clase 35; x.- Reg. N° 774.799,
“ASEGURADORA MAGALLANES”, producto, mixta, clase 16; xi.- Reg. N° 821.612, “MAGALLANES SEGUROS”, servicio,
mixta, clase 36; b) De fojas 27 a 30 acompafia copias de certificado de inscripciones de nombres de dominio
emanados de Nic Chile, todas a nombre de Aseguradora Magallanes S.A., que se detallan a continuacién: i.-
magallanes.cl, inscrito con fecha 9/8/2012; ii.- magallanessa.cl, inscrito con fecha 30/5/2013; iii.- dmagallanes.cl,
inscrito con fecha 3/7/2013; iv.- demagallanes.cl, inscrito con fecha 10/1/2012; v.- mmagallanes.cl, inscrito con fecha
28/11/2011; vi.- magallanesenlinea.cl, inscrito con fecha 30/5/2013; vii.- consultoramagallanes.cl, inscrito con fecha
2/5/2013.

6.- Que a fojas 31 se proveyd demanda arbitral de asignacion de nombre de dominio, confiriéndole traslado a la
contraria, teniéndose por evacuado el tramite de alegaciones de mejor derecho en rebeldia del primer solicitante,

abriéndose el plazo de contra argumentaciones, lo cual se notifico a fojas 32.

7.- Que a fojas 33 se tuvo por evacuado el trdmite de contra argumentaciones en rebeldia del primer solicitante, y se
abrid el plazo de observaciones a la prueba, lo cual se notifico a fojas 34.

8.- Que a fojas 35 pasaron los antecedentes para fallo, lo que se notificd por correo electrénico, como consta a fojas
36.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el conflicto de autos dice relacién con la necesidad de determinar cudl de las partes tiene un mejor
derecho al nombre de dominio imagallanes.cl.



SEGUNDO: Que la segunda solicitante funda su demanda arbitral en que la palabra Magallanes forma parte de su
razon social y que es titular de distintos registros marcarios que contienen dicha denominacién. Asimismo, argumenta
que la cercania de las expresiones imagallanes.cl a aquella que ha constituido como nombre de dominio y por ende
localizador de sus productos y servicios “Magallanes.cl” inducird a error a los usuarios de la red, produciendo
confusién y dilucién de las denominaciones del segundo solicitante. Esta ultima aseveracion fue comprobada por esta
arbitro, ingresando como argumento de busqueda la expresion imagallanes, la cual en los primeros 30 aciertos sdlo
arrojo resultados referidos a la segunda solicitante.

TERCERO: Que de su parte, la primera solicitante no concurrié en autos ni allegé antecedentes probatorios, menos
aun objeto las pruebas rendidas de contrario. Asimismo, se ha verificado que el nombre de dominio no se encuentra
en uso, pese a lo dispuesto en el Reglamento para la Administracion del registro de nombres de dominio .cl, en
relacién a las facultades del primer solicitante para utilizar el nombre de dominio aun cuando exista una disputa
pendiente. Siendo asi esta arbitro ha arribado a la conviccidn que esta parte no tiene interés en el nombre de dominio
en disputa.

CUARTO: Que atendido los derechos esgrimidos por la contraria y las pruebas en que los funda, analizadas conforme a
las reglas de la sana critica, habra de acogerse la demanda arbitral del segundo solicitante, asignando a esa parte el

nombre de dominio en disputa.

QUINTO: Que en todo caso, no existen antecedentes en autos que permitan sostener que el primer solicitante haya
obrado de mala fe, por lo que habra de resolverse que cada parte pague sus costas.

Y visto ademas lo dispuesto en el Reglamento de Nic Chile,
Se resuelve: asignese el nombre de dominio imagallanes.cl, al segundo solicitante ASEGURADORA MAGALLANESS. A,,
ya individualizada en autos.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese a las partes y a Nic Chile en la forma establecida en la pauta de procedimiento arbitral. Hecho, ejecttese
por Nic Chile la presente resolucion.

Resolvio:
Lorena Donoso Abarca

Arbitro

Carlos Reusser Monsalvez

Actuario
Sentencia dictada frente a los testigos de actuacion
Manuela Ferrada Tapia Diego Sepulveda Salazar
7.776.724-k 16.386.315-4

Cc. fallos@legal.nic.cl, lorena.donoso@gmail.com; actuarionic@gmail.com; patriciacamelio@hotmail.com,
yerkob@gmail.com, info@sepulveda.cl, silvia@sepulveda.cl
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