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RESOLUCION 
 
 

ARBITRAJE: IMCHILE.CL 
 

En Santiago a 1 de Abril del año 2009, Gonzalo Sánchez Serrano, juez árbitro arbitrador, 
designado para resolver la disputa respecto del dominio iimmcchhiillee..ccll,, vengo en dictar la presente 
resolución con el fin de poner término al juicio arbitral que en mi carácter de árbitro arbitrador, en 
virtud de la Reglamentación de Nic Chile, he asumido. 

Son parte en autos IM Importaciones Médicas S. A., primer solicitante,  con domicilio en 
Apoquindo 4900 local 17, comuna de Las Condes, Santiago; y por la otra I.M. Trust & Co Holdings 
S. A., segundo solicitante, representada por Sargent & Krahn, para estos efectos ambos 
domiciliados en Av. Andrés Bello #2711, piso 19, Santiago. 

 
VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:  
 

1. Con fecha 16 de Octubre del 2008, se recibió en mi casilla de correo Oficio Nº 09653 
materia solicita Arbitraje dominio imchile.cl en el cual se me propuso como juez árbitro 
arbitrador del conflicto ya referido de acuerdo a la reglamentación de NIC Chile que 
incluye la designación árbitro y la renuncia de recursos procesales, entre otras reglas que las 
partes expresamente aceptaron. 

 
2. Con fecha 22 de Octubre del 2008, mediante carta certificada de acuerdo a la 

Reglamentación de NIC Chile y correo electrónico, este árbitro arbitrador declaró aceptar el 
cargo y notificó a las partes en conflicto por medio de carta certificada y las citó para una 
audiencia de conciliación consignación de fondos y/o fijación de normas de procedimiento 
para el día 05 de noviembre del 2008 a las 19:00 horas, lo cuál consta en autos. 

 
3. Que con fecha 05 de noviembre del 2008, se llevo a efecto comparendo decretado en autos, 

con la asistencia de Ambas partes. En el mismo acto del comparendo se fijan las normas del 
procedimiento otorgando un plazo de 15 días hábiles para que las dos partes presenten sus 
argumentos y pruebas sobre su mejor derecho respecto del dominio en disputa, plazo del 
cual toman conocimiento en el momento de la audiencia, quedando notificadas. 

 
4. Que con fecha 25 de noviembre del 2008, Matías Somarriva Labra, presenta escrito: 

Demanda arbitral por asignación de nombre de dominio. 

 

5. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del segundo solicitante I.M. Trust & 
Co Holdings S. A. , son los siguientes: 

 
 

i. Declara ser titular de las siguientes marcas comerciales: reg. 757.246; reg. 760.976; 
reg. 806.012; reg. 808.842;  registros que según afirma,  demuestran el mejor 



derecho sobre el nombre de dominio en diputa imchile.cl, toda vez que su elemento 
distintivo, es idéntico a la marca de mi representada. 

ii. Además el segundo solicitante declara ser titular de una serie de registros marcarios 
I.M y sus derivados, expresión que identifica y distingue aI.M Trust & Co. 
Holdings S. A. tanto en Chile como en el extranjero.  

iii. Agreaga IM Trust que como empresa, se han preocupado de registrar todas aquellas 
marcas que identifican a sus productos y servicios ante el departamento de 
propiedad industrial, en las diferentes clases que forman parte de su rubro y que se 
conforma por la denominación I.M. En esta línea, el segundo solicitante agrega 
que:  como se puede apreciar de su sola comparación, el nombre de domino en 
disputa es casi idéntico a la marca comercial de mi mandante. 

iv. Dice que la contraria simplemente se ha limitado a tomar la expresión IM que 
identifica a mi mandante y que se encuentra debidamente registrada ante el DPI 
adicionándole la expresión “CHILE”, lo cual bajo ningún punto de vista puede ser 
considerado como un elemento diferenciador suficiente y adecuado, sino que por el 
contrario aumenta aún más el riesgo de confusión. En efecto, “CHILE” es el 
nombre de nuestro país y, por lo tanto, los usuarios de Internet al enfrentarse al 
dominio en disputa, IMCHILE:CL esperarán encontrarse con toda lógica con 
información relativa a los productos y servicios “I.M” de mi mandante en CHILE. 

v. Asimismo agrega que debe considerarse que IM Trust no sólo presta servicios en 
CHILE sino que también en el extranjero, por lo cual cualquier usuario extranjero 
identificará el sitio “IMCHILE” con mi mandante. 

vi. Para reforzar lo anterior, basta señalar, dice IM Trust, que si se ingresa al famoso 
buscador  www.google.cl y busca las expresiones “IM CHILE”, tal como se 
conforma el dominio en disputa IMCHILE.CL, se apreciará que el primer resultado 
que arroja, alude y corresponde al representante de IM TRUST &  CO. Holdings S. 
A. en Chile. 

vii. Los nombres de dominio comparten un sinnúmero de aspectos características y 
propósito con las marcas comerciales, de tal entidad que permiten sostener que los 
nombres de dominio, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol 
fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que 
se ofrecen vía Internet. 

viii. En este sentido, dice el segundo solicitante, resulta evidente que el nombre de 
dominio en conflicto IMCHILE.CL es de gran interés para mi andante I:M: trust & 
Co. Holdings S.A., toda vez que constituye una gran herramienta para publicitar y 
promocionar sus productos y servicios. 

ix. Agrega el segundo solicitante, que cabe tener presente que con fecha 1° de enero 
del 2000, entró en vigencia la denominada política Uniforme de resolución de 
conflictos de nombres de dominio (UDRP), desarrollada por la corporación de 
nombres y números asignados a Internet (ICANN). Dicha política reconoce como 
aspecto fundamental de la resolución de conflictos, la titularidad de registros 
marcarios para el signo en cuestión. ICANN es, a nivel mundial, la entidad con 
mayor autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunión de 
comunidades participantes en Internet de mayor envergadura, tales como 
asociaciones profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc. 

x. El informe final de la organización mundial de la propiedad Intelectual OMPI, así 
como las opiniones del panel establecen que el procedimiento de revocación de un 
nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como que el dominio 
sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del 
dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado 



el dominio de mala fe. A mayor abundamiento dichos criterios han sido recogidos 
por el reglamento de NIC Chile. 

xi. Señala IM Trust, que de acuerdo al reglamento, la inscripción de un nombre de 
dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las condiciones siguientes: 
“Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente 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”. En este caso según la segunda solicitante, el 
elemento principal del nombre de dominio en conflicto es idéntico a las marcas de  
de IM Trust, a la cual se le adiciona la expresión “Chile” que, en definitiva no 
permite desvincular la marca de mi mandante con dicho dominio, sino por el 
contrario aumenta el grado de confusión. En síntesis, dice la segunda solicitante, el 
criterio que reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas 
comerciales, es un hecho universalmente aceptado. 

xii. Agrega la oponente, que: “otro elemento a considerar es que el término “IM”, se 
utiliza real y efectivamente por mi mandante en Internet; si se busca el termino “IM 
CHILE” en el famoso buscador de www.google.cl, se apreciará que la primera 
búsqueda que arroja pertenece a mi mandante, si el buscador mas famoso de 
Internet asocia el término “IM CHILE” con IM Trust, ¿Cuál sería la razón para que 
los usuarios de Internet no hagan lo mismo?, si se ingresa al sito Web oficial de, 
IMTRUST.CL se podrá observar que el término “IM” se utiliza efectivamente para 
identificar a mi mandante, señala en su escrito la segunda solicitante.. 

 

xiii. Solicita  la segunda solicitante, que se considere el “Criterio de la Notoriedad 
del Signo Pedido”. Mediante el cual, señala, que debiera considerarse la fama y 
notoriedad alcanzada por las marcas que se estructuran en base a la expresión 
“IM”por parte de la segunda solicitante. Se cita además el Convenio de París. En 
su artículo 6 Bis establece que:“Los países de la Unión se comprometen, bien de 
oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a 

rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de marca de fábrica o de 
comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles 
de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del 
registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como ya siendo marca 
de una persona que pueda beneficiarse el presente convenio y utilizada para 
productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de 
la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una 
imitación susceptible de crear confusión con ésta. 

 
xiv. Esto implica que las marcas famosas y notorias, como es el caso de las marcas 

especialmente por los países miembros de la Unión, toda vez que de su explotación 
no autorizada se deriva, por un lado la dilución del poder distintivo intrínseco de 
dichas marcas y por otro, el aprovechamiento de una notoriedad  para promocionar 
productos y servicios que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad, con 
los consecuentes perjuicios que ellos acarrea al titular de la marca famosa y notoria. 

 
xv. Agrega IM Trust que en  el artículo 10 bis del mismo Tratado Internacional, sobre 

competencia desleal se prescribe lo siguiente: 1.-Los países de la Unión están 
obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección 
eficaz contra la competencia desleal. 2.-Constituye acto de competencia desleal 
todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o 
comercial. 3.-En particular deberán prohibirse: Cualquier acto capaz de crear 
una confusión, por cualquier media que sea, respecto del establecimiento, los 



productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; Las 
indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, 
pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de 
fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los 
productos. 

 
xvi. Agrega IM Trust: que es evidente la confusión que se producirá de otorgarse el 

nombre de dominio en disputa a un tercero que en nada se relaciona ella.. Insiste en 
que, la expresión “IM” se asocia directamente con IM Trust al constituir el 
elemento referencial de la marca y de su razón social. Para concluir,agrega, 
teniendo en cuenta que los hombres de dominio son la herramienta que permitirá 
continuar con el creciente y explosivo desarrollo de Internet, mientras constituyan 
el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de dicha red, la asignación del dominio 
“IMCHILE.CL”  al demandado de autos, constituirá un causal de error y confusión 
en el público usuario consumidor. 

 

6. Al efecto acompaña los siguientes documentos: 
i. Copia de los certificados de registros marcario individualizados en el Nº 1 de esta 

presentación. 
ii. Impresión del resultado de la búsqueda de las expresiones “IM CHILE” en el 

famoso buscador de Internet www.google.cl, en el cual se asocia el resultado al 
representante de IM. TRUST & CO. HOLDINGS S.A. en CHILE. 

iii. Impresión del sitio Web www.imtrust.cl, en la cual se publica todo tipo de 
información de representante de IM. TRUST & CO. HOLDINGS S.A. en CHILE. 

iv. Impresión del artículo IM Trust y Salfacorp colocan bonos por US$ 82 millones en 
mercado local, publicada en la sección “negocios” del sitio Web www.latercera.cl 

v. Impresión del artículo IM Trust recomienda cautela y diversificación, publicado en 
el sitio Web www.df.cl , relativo a la Conferencia “Crisis Financiera: Turbulencias, 
Riegos y Oportunidades”. 

vi. Impresión del artículo “fondo de IM Trust construirá central eléctrica en la Región 
del Bío Bío”, publicado en el sitio Web www.revistaei.cl relativo a la inversión por 
parte de esta empresa de US$ 200millones en el proyecto mención. 

vii. Impresión del artículo “Andrei Shleifer participó en Panel de IM Trust sobre 
Mercado de Capitales”, publicado en el sitio Web www.casapiedra.cl relativo al 
seminario organizado por IM Trust. 

viii. Impresión del artículo IM Trust entre el mercado de la generación eléctrica”, 
publicado en el sitio Web www.quepasa.cl en el cual se comenta el ingreso de 
dicha empresa en el rubro eléctrico. 

ix. Impresión del artículo “Arauco coloca primera bono en medio de crisis y reabre 
financiamiento de largo plazo a empresas”, publicado en el sitio 
www.economiaynegocios.cl en la cual los altos directivos de IM Trust dan su 
opinión sobre este acontecimiento financiero. 

 
 

7. Que con fecha 25 de Noviembre del 2008,  Luis Eduardo Errázuriz, presenta carta 
Exposición de mejor derecho. 

 
 
 

 



8. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del primer solicitante son los 
siguientes: 

 
i. Señala la primera solicitante que: La empresa IM Importaciones Médicas S.A. RUT: 

77.939.920-6 recibió una carta fechada el día 22 de octubre 2008  en la cual daba 
cuenta de que con fecha 16 de octubre de 2008 se solicitó el arbitraje del dominio 
IMCHILE.CL para lo cual se citó  las partes a audiencia de conciliación consignación 
de fondos y/o fijación de normas de procedimiento para el día 5 de noviembre de 2008 
a las 19:00 horas, a dicha audiencia también citó a la empresa IM Trust & Co. Holding 
S.A. quien fue representada por la empresa Sargent & Krahn,  en dicho comparendo se 
otorgó un plazo de 15 días para que las partes presenten sus argumentos y pruebas con 
relación a los derechos sobre el nombre del dominio en disputa. 

 
ii. Dado lo anterior expuso lo siguiente:: 1.-La empresa IM Importaciones Médicas S.A. 

que proviene de una modificación de la sociedad  IM Importaciones Médicas Limitada 
desde sociedad de responsabilidad limitada a una sociedad Anónima y cuenta con más 
de cinco años y medio en el mercado nacional y representa a prestigiosas marcas de 
insumos clínicos tanto nacionales como extranjeras. 2.-Debido a la naturaleza del 
negocio y de lo competitivo de los mercados es que la empresa IM Importaciones 
Médicas S.A. h abierto nuevos mercados como son los países de Bolivia, Colombia, 
Venezuela y Ecuador, es por ellos que dentro de la estrategia comercial desarrollada por 
nuestra empresa se encuentra el diferenciar la atención a los clientes de los distintos 
países a los que atendemos y es por ellos que en cada país se esta gestionando la 
asignación de IM mas el país de origen, en este caso Chile deberá tener el NIC 
IMCHILE.CL para dar cumplimiento a esta política de diferenciación. 3.-Debido a que 
la empresa IM Importaciones Médicas S.A. antes de su transformación a sociedad 
anónima era una sociedad de responsabilidad limitada ya cuenta con el registro IM  
LTDA.CL, nic que en la actualidad se encuentra en uso pero no tiene relación alguna 
con el estado actual de la empresa por lo que es imprescindible el cambio de nic a 
IMCHILE.CL. 

 

9. Que con fecha 04 de diciembre del 2008, se resuelve: Al escrito: Demanda Arbitral por 
asignación del nombre de dominio, se resuelve: A lo principal, se tiene por prestada 
demanda arbitral por asignación de nombre de dominio; al Otrosí: Por acompañados 
los documentos bajo apercibimiento del 346 Nº 3 del C. P. C.; de lo contario se 
tendrán por reconocidos. Se tiene por pagada la segunda cuota y final de los 
honorarios arbitrales. A carta presentada “Exposición de mejor derecho”, se 
resuelve: Se tiene por presentados los argumentos e intereses sobre nombre de 
dominio en disputa. Según numero 3 de la normas de procedimiento; se da inicio a  
un plazo de 10 días hábiles, para observaciones y comentarios a los escritos y 
pruebas, Contados desde el día hábil siguiente a la notificación de esta resolución. 

 
10. Que con fecha 11 de diciembre del 2008, Matías Somarriva Labra, presenta escrito: Evacua 

Traslado. 

 

11. Que con fecha 23 de diciembre del 2008, se resuelve: Al escrito: Evacua traslado, se 
resuelve: A lo principal, se tiene por  evacuado el traslado; Al Otrosí: Por 
acompañados los documentos bajo apercibimiento del 346 Nº 3 del C. P. C.; de lo 
contario se tendrán por reconocidos. Se deja constancia que el primer solicitante, no 



realizo presentación en esta etapa. No existiendo diligencias pendientes; Cítese a 
las partes a oír sentencia. 

 
             CONSIDERANDO: 
 

i. Que el sistema de nombres de dominio fue concebido por John Postel en el 
contexto de un uso de buena fe conforme consta en la RFC 1591. 

ii. Que en el desarrollo de la regulación de los nombres de dominios, las 
comunidades y países han ido tomando medidas, progresivamente mas 
efectivas, para evitar los abusos, particularmente el “cybersquatting” de 
manera de evitar que terceros inescrupulosos capitalicen las marcas 
comerciales para crear confusión y obtener beneficios indebidos a costas el 
prestigio ajeno. 

iii. Que a la luz de lo declarado por ambas partes y leído y analizados los 
argumentos acompañados al proceso aparece claramente que ambas partes 
estañan de buena fe. 

iv. Que del análisis del expediente aparece con meridiana claridad que las 
partes  poseen giros radicalmente distintos. 

v. Que ambas parten ostentan un legítimo interés sobre el nombre de dominio,  
ya sea por que el nombre de dominio corresponde a una marca registrada o 
porque está incluido en la razón social desde hace varios años, lo cual 
confirma que el interés por el nombre de dominio de ambas partes  no 
responde a un interés súbito y oportunista., 

vi. Que la posición  que figura una expresión en Google, no es argumento para 
este tribunal en atención a que esa aparición corresponde en muchos casos a 
un servicio contratado y por lo tanto, gestionable, sin perjuicio de que en 
este caso haya o no sido contratado dicho servicios de posicionamiento. 

vii. Que la segunda solicitante es definitivamente mas reconocida bajo la 
expresión IMTRUST que bajo la denominación IM. Prueba palmaria de lo 
anterior es que al llamar telefónicamente a dicha empresa, las operadoras se 
identifican como IM TRUST y al ser consultadas sobre la expresión IM 
declaran que no es el nombre institucional de la empresa. 

viii. Que la oponente invoca como fundamento la titularidad de marcas, 
olvidando que al citar dicha realidad jurídica debe hacerlo en toda su 
extensión conceptual, es decir abarcando la dimensión de la “especialidad” 
intrínsecamente inherente a los signos marcarios. En esa línea, si bien es 
cierto y le consta a este tribunal, que existen dichos registros marcarios, por 
otro lado, del análisis de las coberturas no se advierte ni un asomo de 
potencial de confusión dada la radical diferencia en las coberturas.  Así las 
cosas, esta disputa resultaría impensable si analizará desde la legislación 
marcaria dada la operatividad del principio de la especialidad que descarta 
cualquier asomo de mala fe o confusión cuando las coberturas son diversas. 

ix. Que el uso que hace y viene haciendo, la primera solicitante es consistente 
con el rubro que figura en la razón social que se remonta al año 2003 

x. Que no resulta coherente que el segundo solicitante declare que la expresión 
IMCHILE sea tan relevante si es que desde la fecha de registro de las marcas 
que se citan hasta la fecha del conflicto nunca fue solicitado dicho nombre 



de dominio.y sólo a raíz de de la solicitud de la empresa de insumos  
médicos se evidencie el interés por dicho nombre de dominio. 

xi. Que si bien la oponente realiza una exhaustiva argumentación, en ningún 
momento logra remontar el principal escollo y punto neurálgico en este caso 
que consiste en demostrar no sólo la mala fe del primer solicitante sino al 
menos el riesgo de confusión  a que se verán expuesto los consumidores, 
tratándose de empresas con rubros tan diversos y con años en el mercado.. 

xii. Que si la actividad del primer solicitante estuviera orientada al mismo rubro 
o actividad de la segunda solicitante, quien ostenta variados registros 
marcarios, podría pensarse en hipótesis de mala fe, abuso, o infracciones 
marcarias. Sin embargo como consta en el expediente las empresas 
solicitante abordan actividades comerciales absolutamente distintas y no 
complementarias 

SE RESUELVE: 
1. Se asigna el dominio IMCHILE.CL al primera solicitante 
2. Cada parte pagara sus costas. 

 
Notifíquese por carta certificada a las partes y por e-mail bajo firma electrónica a NIC Chile. 
 
Como testigos de haberse dictado la presente resolución firman doña Carolina Jara RUT: 
13.715.557-5 y doña Rosa Gemita Tramol Vásquez, RUT: 14.180.375- 1, ambas de mi mismo 
domicilio. 
 
 
 

 

Gonzalo Sánchez Serrano 
Juez Árbitro Arbitrador 

 
 
 
 
 
 

      Carolina Jara Castro                   Rosa Gemita Tramol Vásquez 
13.715.557-5            14.180.375-1 

 


