JANETT FUENTEALBA ROLLAT
Juez Arbitro NIC Chile

Rol No. 20 - 2014
Juicio arbitral “kolmena.cl”
Juan Carlos Carcamo Maureira vs. Colmena Golden Cross S.A.

SENTENCIA DEFINITIVA
ARBITRAJE POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO
kolmena.cl

Santiago, 28 de Mayo de 2014.

VISTOS:

Que con fecha 31 de Julio de 2013, don Juan Carlos Carcamo Maureira,
domiciliado para estos efectos en Camino Fiscal, Pasaje Escala No. 4, Cerro
Placeres, Valparaiso, solicitd la inscripciéon del nombre de dominio kolmena.cl.
Luego y encontrandose dentro de plazo, con fecha 26 de Agosto de 2013,
Colmena Golden Cross S.A. domiciliada en Av. Apoquindo No. 5009, Las
Condes, Santiago, solicité a su vez el referido nombre de dominio.

Que conforme a lo dispuesto en los articulos 10, 12 y 4° transitorio de
la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del
Dominio CL, en adelante “el Reglamento” o "“Reglamento de Nic Chile”
indistintamente, las normas contenidas en el Anexo sobre Procedimiento de
Mediacion y Arbitraje del Reglamento de Nic Chile, y demas normas aplicables
al conflicto, es que mediante Oficio de Nic Chile No. 19.430, se designo a la
suscrita como arbitro para la resolucién del presente conflicto de asignacién
del nombre de dominio kolmena.cl, aceptando dicho encargo seguin consta en
resolucién de fecha 4 de Marzo de 2014, jurando desempenar dicho cometido
fielmente y en el menor tiempo posible.

Que segun consta a fojas 5, se citd a las partes a una audiencia a
celebrarse con fecha 18 de Marzo de 2014, a la que asistié don José Antonio
Winter, habilitado de derecho, en representacion de Colmena Golden Cross
S.A., como segundo solicitante; de don Juan Carlos Carcamo Maureira en su
calidad de primer solicitante; y el arbitro quien conoce del presente conflicto.
Al no producirse conciliacion, el Tribunal fijé en dicha audiencia las bases del
procedimiento mediante un Acta, la cual fue notificada de manera personal a
los asistentes.

Que a fojas 9 y siguientes, con fecha 28 de Marzo de 2014, don Juan
Carlos Carcamo Maureira, como primer solicitante del nombre de dominio
kolmena.cl, acompafia al proceso sus argumentos y pruebas, para obtener le
sea asignado en definitiva el nombre de dominio disputado. En sintesis,
expone:

a. Que kolmena.cl es una iniciativa concebida como una Plataforma de
Servicios ubicada en Ila red, dirigida a almacenes de barrio,
proveedores y clientes, con el objetivo de dinamizar las relaciones y
mejorar su competitividad y participacién en el mercado. Debido a la
necesidad de desarrollar un concepto e imagen relacionada con el
modelo de negocio y gestion basado en la asociatividad, se escogio el
nombre “kolmena”, “el cual era un concepto protocelta (kolména) cuyo
significado “habitacion de las abejas” nos permitia un abanico de
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posibilidades para desarrollar todos los elementos, conceptos y
requerimientos imagen de esta iniciativa.”

b. Que esta iniciativa participé a comienzos del 2011 en la competencia
Talentos e Innovacién de las Américas (TIC Américas), programa del
Young Americas Business Trust (YABT), siendo finalista en categoria
Talento e Innovacion. El afio 2012, fue uno de los 25 proyectos
seleccionados para participar en el foro de inversién 2012 organizada
por la Incubadora de Negocios de la Pontificia Universidad Catdlica de
Valparaiso, ademas de participar en el Capital Semilla Emprendimiento
2012 de SERCOTEC. El afio 2013, se asocia con Club Almacén
(www.clubalmacen.cl) para el desarrollo conjunto de un programa de
modernizacion de los almacenes de barrio de Chile.

c. Que por lo anterior, manifiesto poseer el legitimo derecho de inscripcion
como primer solicitante sobre el dominio kolmena.cl, acreditado por la
antigiedad y trayectoria de dicho nombre utilizado tanto a nivel
nacional como internacional. Que como documentos acompafiados a su
demanda, no objetados por la contraparte, figuran los siguientes:

1. Copia simple de revista “Young Americas Business Trust - TIC
Americas 2011".

2. Copia simple de certificado de logro, como finalista de Talent and
Innovation Competition of the Americas 2011.

3. Copia simple de diploma de participacion en el Foro de Inversion FI
2012, Chrysalis PUCV - CORFO.

4. Copia simple de registro de entrevista personal capital semilla
emprendimiento 2012, SERCOTEC.

Que a fojas 22 y siguientes, con fecha 28 de Marzo de 2014, don
Rodrigo Marré Grez, abogado, en representacién de Colmena Golden Cross
S.A. como segundo solicitante y demandante, interpone demanda de
oposicion, en la cual acompafia sus argumentos y pruebas para obtener le sea
asignado a su representado el nombre de dominio disputado, kolmena.cl.
Expone, en sintesis:

a. Que Colmena Golden Cross S.A es creador de las siguientes marcas
registradas: COLMENA, No. 1027206; COLMENA, No. 1027204;
COLMENA, No.1005960; COLMENA, No0.975041; COLMENA,
No.1027146; COLMENA, No0.972817; COLMENA GOLDEN CROSS, No.
725198; COLMENA GOLDEN CROSS, No0.778343; COLMENA DOCTOR,
No. 874.403; COLMENA GOLDEN CROSS SALUD Y VIDA, No. 896033;
COLMENA GOLDEN CROSS SEGUROS, No. 888.745; COLMENA SALUD,
No. 886.024; COLMENA SALUD Y VIDA, No. 886.026; COLMENA
JOVEN, No. 967627; GOLDEN PLAN COLMENA GOLDEN CROSS, No.
672.328, y PLAN VIP COLMENA GOLDEN CROSS, No. 726.129.
Asimismo es propietario, entre otros, de los siguientes nombres de
dominio: colmena.cl, colmenadental.cl, colmenagoldencross.cl,
colmenas.cl, colmenaventas.cl, ejecutivoscolmena.cl, isaprecolmena.cl,
lacolmenainmobiliaria.cl.

b. Que el dominio discutido en autos se constituye del elemento fuerte y
predominante COLMENA, principal de las marcas, dominios y razon
social de su mandante. La Unica y minima diferencia es la forma en que
estd escrito, con una “K” en vez de “C”. Ello, de otorgarse el dominio a
una persona distinta a su representada producird todo tipo de
confusiéon, toda vez que el elemento fuerte del dominio kolmena.cl es
justamente la palabra COLMENA, elemento por el cual su mandante es
reconocida en todo el pais como institucion de salud previsional. Al
provocar este error y confusion, se producira un “passing off”.

c. Que otra potencial confusidn, sera el hecho que los usuarios de internet
al enfrentarse al nombre de dominio kolmena.cl, pensaran que éste es
el dominio general o paraguas que da acceso a las demas direcciones
que conforman la familia de nombres de dominio de su representada.

d. Que el principio “first come, first served”, debera ceder en el caso de
autos, puesto que su representada funda su mejor derecho en la
titularidad de multiples nombres de dominio y marcas comerciales
ampliamente conocidas en el mercado, lo que hace improcedente la
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pretensién del primer solicitante, siendo que éste se aprovecharia de
una marca que ya goza en el mercado de fama y notoriedad que no le
corresponde.
e. Que conforme al criterio de la dilucién marcaria, si en el mercado
comienza a circular una expresion identificatoria practicamente idéntica
a las marcas de su representada, indudablemente se empezara a
generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado al
signo solicitado por su mandante, situacién que no sélo es injusta sino
contraria a Derecho, al afectar el derecho de Propiedad que su
representada tiene sobre sus signos, proteccion tanto legal como
constitucional. Esto se traduce en un atentado a la identidad comercial.
f. Que por todo lo anterior, solicita se otorgue en definitiva el registro del
nombre de dominio kolmena.cl a COLMENA GOLDEN CROSS S.A. Que
como documentos acompanados al proceso, con citacion y no
impugnados por la contraparte, rolan los siguientes:
1. Copias de registros de marcas obtenidas de sitio web de INAPI, ya
individualizadas.
2. Copia de registros de nombres de dominio obtenidos de sitio web de
Nic Chile, ya individualizados.

Que con fecha 5 de Abril de 2014, a fojas 61 y siguientes el primer
solicitante hace uso del traslado conferido, realizando las siguientes
consideraciones a los argumentos de la contraparte, exponiendo en sintesis lo
siguiente:

a. Que reconoce la titularidad de la marca “"Colmena” a favor del segundo
solicitante, sin embargo éstos no han presentado ningln registro de
propiedad de marca para “KOLMENA”, ni tampoco algin nombre de
dominio, con lo cual no procede argumentar propiedad sobre el nombre
y marca Kolmena.

b. Que el nombre de dominio kolmena.cl no se constituye del elemento
predominante “Colmena” como alega la contraria, situacidn que
acontece sin embargo con otros nombres de dominios de terceros, tales
como micolmena.cl, itcolmena.cl, fundolacolmena.cl, dulcecolmena.cl,
colmenahuber.cl, con lo cual queda demostrada la posibilidad de
coexistencia de dominios. Ello por cuanto “Kolmena” es una palabra
atipica en la gramatica y poco frecuente en su uso habitual, lo que
permite que no se produzca confusién en Internet.

c. Que la sola similitud de nombre no es razén de confusidon para el
usuario de Internet, y el hombre solicitado kolmena.cl, posee identidad
propia para desvincularse de la contraparte, lo que se ve demostrado
por los dominios mencionados anteriormente que poseen el nombre
COLMENA, y los dominios kolmena.net, kolmena.com, kolmena.org.
Que respecto de la supuesta diluciéon marcaria, la contraparte no es la
Unica entidad en el mercado que utiliza la palabra “Colmena” en su
marca y registros marcarios, lo cual no ha significado dilucién marcaria
para ellos.

d. Que no ha existido de su parte ninguna intencion de aprovechamiento
de la fama y notoriedad de la contraria, por cuanto se ha demostrado
la iniciativa y utilizacion del nombre “Kolmena” en Colombia el afio
2011, donde no existe Colmena Golden Cross como tal, no siendo
efectivo ademas que, al utilizar un buscador para buscar la palabra
colmena.cl, se produzca un desvio para ser derivados a kolmena.cl, lo
cual queda demostrado al realizar una simple busqueda, lo que
demuestra que no existe el efecto de “passing off” sefialado por la
contraparte.

e. Que no resulta justo que se otorgara el dominio en conflicto a la
contraparte, puesto que se ha invertido tiempo y dinero en el desarrollo
de imagen y disefio grafico de Kolmena desde mucho antes del
conflicto, lo que se puede comprobar a través del dominio kolmena.org,
el que en 3 afos de existencia, no habia recibido objecién alguna a
nivel nacional como internacional.

f. Que la contraparte ha sefialado la posibilidad de error y confusion, lo
cual no es valido en la realidad y practica social toda vez que la
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contraria se encuentra posicionada y diferenciada en el mercado y en
Internet.

Que a fojas 66, con fecha 12 de Mayo de 2014, este Tribunal resuelve
gue habiendo vencido el término para formular observaciones, no se recibira la
causa a prueba, dado que las partes ya han acompafiado sus pruebas al
proceso. En la misma resolucién anterior, este Tribunal cité a las partes a oir
sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante el presente juicio arbitral se pretende la
asignacion definitiva del nombre de dominio kolmena.cl, a aquél de los
solicitantes que pruebe un mejor derecho por sobre las pretensiones de su
contraparte. Ambos al momento de realizar su solicitud de inscripcion, han
aceptado de forma voluntaria someterse a este procedimiento, conforme lo
disponen los articulos 6° seccidon segunda, en relacion a los articulos 12° y 4°
Transitorio del Reglamento de Nic Chile vigente al momento de los hechos.

SEGUNDO: Que de conformidad a las bases de este procedimiento
arbitral, este Tribunal ha recepcionado la prueba rendida por ambos
solicitantes acompafiadas en tiempo y forma, no siendo impugnadas a su vez
por la contraria, con lo que se les otorgara su valor probatorio conforme a las
normas vigentes.

TERCERO: Que en autos comparece como segundo solicitante Colmena
Golden Cross S.A., quien para acreditar sus dichos, indica ser el legitimo
creador de una familia de marcas registradas y nombres de dominio en torno
a la denominaciéon “COLMENA" por la cual es conocido como Institucion de
Salud Previsional en el pais. Que la contraparte se ha limitado a cambiar la
letra “C"” por una “K”, con lo cual no le otorga distintividad suficiente al
nombre de dominio, por lo que ocurrird un passing off y un perjuicio a su
mandante, dado que la contraria se aprovecharia de una marca famosa y
notoria, que no le corresponde, como asimismo ocurriria lo que se denomina
dilucién marcaria.

CUARTO: Que como primer solicitante comparece don Juan Carlos
Carcamo Maureira, quien para acreditar su mejor derecho al nombre de
dominio kolmena.cl, indica que éste es el nombre de una plataforma de
servicios via internet, dirigida a almacenes de barrio, proveedores y clientes,
con el objetivo de mejorar su participacion en el mercado. Que el nombre de
dominio no se escogi6 al azar, sino debido a la necesidad de desarrollar un
concepto e imagen basada en la “asociatividad”. Que esta iniciativa participd
en diversos programas destinados a emprendimientos desde el afio 2011 a la
fecha, destacando el haber sido finalista en la competencia internacional
“Talentos e Innovacion de las Américas (TIC Américas)”, programa del Young
Americas Business Trust (YABT). Que si bien reconoce que la contraparte tiene
derechos sobre la denominacién “colmena”, no los tiene sobre “Kolmena”,
palabra atipica en la gramatica, en contraposicion a “colmena”, la cual es
utilizada por terceros ajenos a la contraparte, con lo que se diluye el riesgo de
error y confusion. Que por otra parte, tampoco existe afan de
aprovechamiento de la fama y notoriedad de la contraparte, toda vez que la
utilizacién del término “Kolmena” comenzdé en Colombia el afio 2011, pais en
el cual no existe “Colmena Golden Cross” como tal, ni tampoco habia recibido
objeciones a nivel nacional e internacional en estos 3 afios de existencia. No
es efectivo que se produzca un passing off, toda vez que al realizar la
busqueda del término “colmena” no se deriva a kolmena.cl.

QUINTO: Que en el particular, el segundo solicitante alega que se han
vulnerado sus derechos sobre sus marcas comerciales y nombres de dominio
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que poseen la denominacién “COLMENA”, lo cual constituye en principio
vulneracion a sus derechos adquiridos, en contravencion a lo dispuesto en el
articulo 14 del Reglamento de Nic Chile, el cual dispone "“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 lo que se procedera al analisis de este ultimo punto, al no
denunciar infraccion a los otros.

SEXTO: Que consta en autos que el segundo solicitante tiene derechos
validamente adquiridos sobre la denominaciéon “COLMENA”, la cual
efectivamente se encuentra amparada conforme a lo dispuesto tanto en el
articulo 19 No. 25 de la Constitucion Politica de la Republica, el Convenio de
Paris para la proteccién de la propiedad industrial, como por la Ley 19.039
sobre Propiedad Industrial, entre otras. Es un hecho no controvertido por la
contraparte la existencia de dichos derechos, los cuales se encuentran
acreditados.

SEPTIMO: Que sin perjuicio de lo anterior, este Tribunal estima que la
denominacion “COLMENA”, pese a encontrarse registrada como marca
comercial por la segunda solicitante, es un término de uso comun y frecuente
en el lenguaje espafol, significando segin la Real Academia Espafiola,
“colmena. (Quizd del celta *kolména, der. de *kolmos, paja; cf. bretdn
kéléen-wénan, de k616, paja, y wénan, abejas). 1. f. Habitacion natural de las
abejas. 2. f. Enjambre que vive en la colmena. 3. f. Recipiente construido para
habitaculo de las abejas. 4. f. Lugar o edificio en el que vive mucha gente
apifiada.” Dada esta caracteristica, debemos estimar que pese a recibir
proteccidn via derecho de propiedad industrial, no es posible estimar que esta
proteccion es exclusiva y excluyente, ni tampoco es posible extenderla a
situaciones que prohiban su utilizacién de buena fe por parte de terceros. Es
asi que, tanto de los propios dichos del demandado no controvertidos por la
demandante respecto a la existencia de terceros que utilizan la expresién
“colmena”, como bien de la buUsqueda realizada por este Tribunal de las
expresiones “colmena” y “kolmena” como medida para mejor resolver, la cual
rola a fojas 67 y siguientes, se concluye que si bien es efectivo que aparece el
segundo solicitante en primer lugar al realizar la busqueda del término
“colmena”, también aparecen terceros no vinculados al juicio, con lo cual se
demuestra el caracter genérico de la expresion. Lo dicho para las marcas
comerciales, se aplica por analogia a los nombres de dominio acompafiados
por la segunda solicitante.

OCTAVO: Que el primer solicitante por su parte, ha acreditado en el
proceso que la expresion “KOLMENA” la utiliza para denominar a su
emprendimiento via internet, el cual se encuentra destinado a mejorar la
gestion y competitividad de almacenes de barrio y comercio menor. Que
respecto a dicha expresion, este Tribunal estima que si bien proviene de
manera clara de la expresion “colmena”, éste ha realizado un cambio en esta
palabra genérica, sustituyendo la letra “c” por una “k”, con lo cual logra un
elemento diferenciador de la expresion original “colmena”, constituyendo
entonces un elemento nuevo y distinto al original, pese a la similitud
existente. Que junto con lo anterior, el primer solicitante comenzd haciendo
uso de dicha expresion en Colombia el afio 2011, en el marco de un concurso
internacional. Que el segundo solicitante ha demostrado ser conocido en Chile
bajo la expresién “colmena” , sin embargo, existen diferentes actores en el
mercado tanto en Chile como en el extranjero que se distinguen con la misma
expresion, no constando en autos que el segundo solicitante tuviese presencia
en el extranjero como para que el primer solicitante estuviese en conocimiento
de la marca “colmena”, ni tampoco ha logrado acreditar que, en el supuesto
que dicha marca se tuviese por conocida, que se ha utilizado con mala fe o
animo de causar perijuicio.

NOVENO: Que a mayor abundamiento, entre el primer solicitante y el
segundo no existe relacion alguna ante los rubros de sus respectivos negocios,
ni algun otro antecedente que permita deducir que existe un riesgo de
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confusidn o passing off, mas alla de la similitud antes mencionada, la cual no
alcanza sin embargo a juicio de este Tribunal a configurar un riesgo de
confusion o error tal que limite o perjudique los intereses del segundo
solicitante. Este, a su vez, ha reconocido en juicio que tiene diversos nombres
de dominio, de los cuales tan sélo colmena.cl y colmenagoldencross.cl se
encuentran en uso, existiendo 6 nombres de dominio que ni siquiera utiliza,
con lo cual mal podria un nombre de dominio similar pero no idéntico, para un
proyecto de un rubro distinto al de éste, con caracter distintivo suficiente para
diferenciarse entre si, basado en una palabra genérica, causar algun tipo de
confusiéon ante el publico consumidor de internet, con lo que la alegacién
principal del segundo solicitante quedara desestimada.

DECIMO: Que asi entonces, reconociendo este Tribunal la existencia de
derechos marcarios a favor del segundo solicitante, dichos derechos no se ven
vulnerados por la solicitud de kolmena.cl por el primer solicitante, el cual ha
demostrado realizar un uso conforme al Reglamento de Nic Chile, y demas
normas vigentes, sin perjuicio de que este Tribunal hace presente a las partes
gue nos encontramos en presencia de un juicio arbitral de asignacion de
nombres de dominio y no ante un juicio relativo a marcas comerciales, por lo
que de existir una vulneracion mas alld del somero analisis realizado es
materia que escapa a la competencia de este Tribunal, por lo que lo sefialado
respecto a las marcas comerciales esgrimidas se entiende circunscrito
solamente al ambito de los nombres de dominio. Que se hace presente a las
partes que queda a salvo la posibilidad de hacer valer los demas derechos que
estimaren vulnerados ante los 6rganos competentes y en las oportunidades
que procedan en derecho.

DECIMO PRIMER: Que en el particular, este Tribunal estima que
ambos solicitantes se encuentran en una posicién de equivalencia en cuanto a
sus argumentos para pretender la asignacién del nombre de dominio
kolmena.cl. Es entonces cuando se estima procedente la aplicacion del
principio “first come, first served” al ser principio de ultima ratio, tal y como
sucede en autos. Que la jurisprudencia y doctrina en relacion a los nombres de
dominio reconocen la procedencia de este principio en aquéllos casos en los
cuales no se pueda acreditar un mejor derecho en favor de alguno de los
solicitantes, cuestion que este sentenciador tendra en consideracion al
momento de resolver.

DECIMO SEGUNDO: Que dado que ninguno de los solicitantes ha
pedido en juicio que se condene en costas a la parte vencida, y en virtud de
las atribuciones que el articulo 8 del anexo Primero del Reglamento de Nic
Chile entrega a este Tribunal, todo ello relacionado con la plausibilidad de los
argumentos de ambas partes, este Tribunal estima que cada parte pagara sus
costas.

DECIMO TERCERO: Que el Tribunal hace presente a las partes que
para arribar a la conclusion antedicha se han utilizado criterios
jurisprudenciales, doctrinarios y legales aplicables a la especie, realizando
asimismo una aplicaciéon extensiva no sélo de lo dispuesto en el articulo 14 y
demas normas del Reglamento de Nic Chile como en otras aplicables al efecto,
sino que se ha hecho un acabado analisis atendiendo entre otros, a criterios de
justicia y equidad propios de las resoluciones de un arbitro arbitrador, todo
ello conforme a las normas expresadas en el Acta de fijacion de bases de
procedimiento, y en subsidio las de los articulo 636 y siguientes del Cddigo de
Procedimiento Civil.

Por estos fundamentos, y ademas lo dispuesto en los articulos 222 del
Cddigo Organico de Tribunales, 636 y siguientes del Cédigo de Procedimiento
Civil, y en el Anexo 1° del Procedimiento de Mediacion y Arbitraje contenido en
la Reglamentacion para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio
.CL, y conforme asimismo a los principios de mejor derecho o legitimacion, y a
la prudencia y equidad,
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SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio kolmena.cl al primer solicitante, don
Juan Carlos Carcamo Maureira.

Que cada parte pagara sus costas.

Notifiquese la presente resolucidon a las partes via carta certificada vy
ademas por correo electronico, con firma digital, y por esta ultima via, a Nic
Chile.

Remitase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealpa Rollat
Abogado Juez Arbitro
Nic Chile.

Resolvio dofia Janett Fuentealba Rollat. Autorizan los testigos don Tommy
Marchant Pozo y dofia Loreto Véjar Villalobos.
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