(]
Q
TRIBUNAL ARBITRAL é’TRIBUNA'

= ARBITRA

) (o)
Up. <
zass

Rol 6-46-2012

latamcorporate.cl

Oficio NIC Chile 16488

ID-LATAM S.A. (ID S.A)) v. Lan Airlines S.A.
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SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO

Santiago, veinte de mayo de dos mil trece.

VISTOS:

Con fecha 18 de marzo de 2012, ID S.A., domiciliada en Villaseca 21, Oficina
805, Nufioa, Santiago, en adelante también denominada «Primer Solicitante»,
representado en autos por dofia Mariangela Guerra Correa, solicitd la inscripcion del

nombre de dominio <latamcorporate.cl>, en adelante, la «Primera Solicitud».

Posteriormente, y conforme a lo dispuesto en la regla 10, parrafo 1°, de la
Reglamentacién para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de
NIC Chile, en adelante la «<RFR-CL», Lan Airlines S.A., domiciliado en Av. Américo
Vespucio N° 901, Renca, Santiago, en adelante también denominada esta parte
«Segundo Solicitante», representada en autos por don Gonzalo Sanchez Serrano,
solicitd igualmente la asignacién del mismo nombre de dominio <latamcorporate.cl>

con fecha 26 de marzo de 2012, en adelante, la «Segunda Solicitud».

Con arreglo a lo dispuesto en el parrafo primero del apartado 12 de la RFR-CL,
y apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediacion y Arbitraje, en
adelante el «Anexo», contenido en la RFR-CL, y mediante oficio 16488, de fecha 6 de
julio de 2012, NIC Chile designé al infrascrito como arbitro arbitrador para la resolucion
del presente conflicto sobre asignacion del nombre de dominio <latamcorporate.cl>, en
adelante también singularizado como el nombre de dominio «disputado», «en disputa,
«en conflicto» o «litigioso», haciéndole llegar por via electrénica la documentacion

disponible en dicho soporte.

Con fecha 6 de julio de 2012, este sentenciador acepto el cargo de arbitro

arbitrador y juré desempefiarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En
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la misma resolucion, se tuvo por constituido el arbitraje y por instalado el tribunal
arbitral, fijandose su sede de funcionamiento. Adicionalmente, con igual fecha, se cit6é a
las partes a una audiencia en la sede del tribunal, disponiéndose que dicha audiencia
se llevaria a efecto con las partes que asistan, y que en caso de no producirse
conciliacion entre las partes se fijaria el procedimiento a seguir para la resolucion del
conflicto. Finalmente, en la misma resolucion se ordend agregar a los autos el oficio
recibido y notificar a NIC Chile y a las partes. Segun consta en autos, la resolucion

antes indicada fue notificada a las partes y a NIC Chile.

Con fecha 17 de julio de 2012 se celebro la audiencia a que fueron citadas las
partes, con la sola asistencia del representante del Segundo Solicitante Lan Airlines
S.A., en presencia de este arbitro y en rebeldia del Primer Solicitante. No
produciéndose conciliacién en dicha audiencia, por inasistencia de una de las parte, el
tribunal informé que las bases de procedimiento serian detalladas en una resolucién a
ser notificada a las partes. De todo lo obrado se levantd un acta que fue firmada por la

parte compareciente y por el arbitro.

Conforme a lo establecido en dicha audiencia, las bases de procedimiento
fueron establecidas mediante resolucion notificada a ambas partes por correo
electronico, sin que fuera objeto de recursos. En resolucion posterior, y conforme a las
bases de procedimiento, se fij6 plazo para la presentacion de las demandas.
Oportunamente ambas partes presentaron sus demandas, acompafiando ademas

documentacion probatoria en sustento de sus pretensiones.

El Primer Solicitante basicamente afirma en su demanda:

(A) “ID-S.A.” solicito de buena fe, la inscripcion del nombre de dominio
Latamcorporate.cl con fecha 18 de marzo de 2012, siendo las 03:28 horas, con el
proposito de que los visitantes en Internet pudieran acceder facilmente a la pagina
web del gran servicio de tarjetas de fidelizacion para Latinoamérica, siendo este la
culminacion de meses de trabajo, cuyo nombre es “latamcorporate”. Para ofrecer
dicho servicio, don Raul Hugo Aranguiz Borgeaud, don José Antonio Rodriguez
Morales y don Ignacio Andrés Carrasco Arancibia, constituyeron sociedad
anonima cerrada, con fecha 10 de diciembre del afio 2009, cuya razén social es
“ID S.A.”, siendo su nombre de fantasia “ID-LATAM”, la cual posee un giro
determinado, en la cual se ha desempefiado rigurosamente realizando las

funciones propias de identificacion automética de personas y bienes, ademas de
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ser una consultora especialista en fidelizacion en el mercado latinoamericano. Los
productos de ID-Latam varian desde tarjetas (card), pases (pass), hardware y
toda tecnologia de captura mévil de datos, que la ha hecho consolidarse entre sus
clientes como una empresa seria y eficaz. El crecimiento de dicha compaiiia llevo
a mi representada a explorar nuevas ventajas para insertarse a mayor escala en
el area de trabajo a la que se dedican, con estos fines solicitd la inscripcion del
nombre de dominio Latamcorporate.cl para apoyar su empresa y expandirse en
su rubro, esto para captar la atencion de futuros clientes que navegando por

Internet pudieran encontrarse con sus servicios.

El giro de la empresa esta totalmente determinado en la escritura de constituciéon
de sociedad, lo que deja en evidencia que mi cliente en ningin momento ha
tenido como iniciativa confundir a los consumidores o posibles clientes que
desean enterarse del ofrecimiento de sus servicios. Al constituirse primero la
empresa y después solicitar la inscripcion del nombre de dominio, mi
representada acredita que antes de tener conocimiento de la disputa por el
dominio, ha hecho uso o ha demostrado en términos claros, la preparacion cabal
para usar el nombre de dominio Latamcorporate.cl, lo anterior en relacion con el
ofrecimiento de buena fe de sus respectivos servicios ya individualizados. Cabe
decir que el servicio ofrecido por mi cliente, no se entiende conflictuado o no
tiende a confundir a los consumidores con la actividad desempefiada por el
segundo solicitante, puesto que Lan Airlines S.A. realiza una actividad orientada a
otra area del mercado, al ser una aerolinea, por lo que en ningun caso la
adjudicacion por parte de mi cliente se presta para confusion respecto de los

servicios ofrecidos por la contraparte.

Al momento de solicitar la inscripcion del dominio Latamcorporate.cl, mi cliente se
constituyd como el primer solicitante y por ende tuvo derecho a subir una pagina
Web. Dando a conocer “Latamcorporate”, siendo este un sistema de control de
procesos en distintas areas, como de fidelizacion, eventos, inventarios y activos
fijos, lo que demuestra que las acciones que ha realizado han evidenciando un
comportamiento consecuente y su interés legitimo en el uso del nombre de
dominio. En ningln caso mi cliente ha demostrado una actitud antojadiza al
solicitar la inscripcion del nombre de dominio en disputa, sino que todos sus actos
se han encaminado a ocupar dicho dominio con un fin concreto, con una
aspiracion legitima, lo que puede verificarse con todas las gestiones que hasta la

fecha se han realizado.
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(D) Las razones anteriores evidencian la buena fe o justo motivo para solicitar el

(E)

(F)

dominio por parte de mi representada. Su solicitud se hace con fines de propia
publicidad, y queda claramente demostrado que se ha preparado para usar el
nombre de dominio, que lo necesita y que le sirve para realizar su actividad, con
la intencion de ofrecer un servicio bajo el nombre Latamcorporate.cl. Para tal
efecto, ID LATAM S.A., no ha actuado en ningin momento de mala fe o con
animo doloso para perjudicar al segundo solicitante, s6lo se ha amparado en sus

propias y legitimas pretensiones, para asi utilizar el nombre de dominio.

En lo que dice relacion con el principio de la responsabilidad exclusiva del
solicitante para que su inscripcidon no contrarie las normas vigentes sobre abuso
de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como
asimismo, derechos validamente adquiridos por terceros, establecemos que basta
con revisar la pagina Web www.latamcorporate.cl, subida por mi representada,
para constatar que en ella no se induce ni se puede generar confusion a los
visitantes del portal, por cuanto el servicio que se esta dando a conocer no

guardan ninguna relacion con el giro del segundo solicitante.

De esta manera, el articulo 22 de la Reglamentacion para el funcionamiento del
registro de nombres de dominio CL establece que se evidenciard que el
solicitante no ha actuado de mala fe, en el caso que “el asignatario del nombre de
dominio sea comunmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una
marca registrada con esa denominacién”. Al aplicar esta norma al caso de autos,
intentamos demostrar que si bien los nombres de dominio estan relacionados con
la propiedad intelectual y en especial con el derecho marcario, el presente
conflicto del nombre de dominio latamcorporate.cl no es un asunto de esa
naturaleza, por lo cual no se rige por sus normas. De este modo, conceptos tales
como "marca registrada” no estan contemplados y por tanto no deben ni pueden
ser esgrimidas para presentar una solicitud competitiva y/o para denegar el
nombre de dominio solicitado. A diferencia de cualquier legislacién marcaria, en
este caso tampoco existen causales de irregistrabilidad en relacién con nombres
de dominio y ademas, el principio rector de este sistema es precisamente la
libertad absoluta, por lo cual es posible solicitar cualquier nombre de dominio sin
distincién, con la Unica excepcion de que la reglamentacion vigente prevé la
posibilidad de que NIC Chile recurra a un arbitro en los casos que considere que
se estan vulnerando ostensiblemente los principios sefialados en el articulo 14

inciso primero, esto es, las normas sobre abuso de publicidad, los principios de la
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competencia leal y de la ética mercantil y finalmente los derechos validamente
adquiridos por terceros. Nuestro cliente no ha configurado ninguna de las
circunstancias que demuestren que su inscripcion sea abusiva, que haya sido
realizada de mala fe o que pretenda confundir a los consumidores. Por lo tanto,
aungque mi representada no posea registros marcarios sobre la titularidad de la
expresion, esa no es razén suficiente para despojarla de la posibilidad de adquirir

el nombre de dominio en disputa.

Si navegamos por Internet y buscamos la expresion “Latam”, es posible concluir
gue existe una gran cantidad de paginas en el mundo que utilizan esta expresion.
Especificamente, en Chile existen al menos 57 paginas en Internet que contienen
la expresion en conflicto, teniendo como titulares de dichos ND tanto a personas
naturales como juridicas, por lo que de ninguna forma es un término creado por

el segundo solicitante.

ID LATAM ha protegido sus servicios en toda Latinoamérica, registrando en
diferentes paises las expresiones que los identifican en el mercado, a

continuacion se detallan cada uno de estos:

DOMINIOS WEB ID-LATAM

Dominio Pais Direccion Web
1 clublatam.com.ar Argentina http://www.nic.ar
2 id-latam.com.ar Argentina http://www.nic.ar
3 idlatam.com.ar Argentina http://www.nic.ar
4  inlatam.com.ar Argentina http://www.nic.ar
5 latamcard.com.ar Argentina http://www.nic.ar
6 latamclub.com.ar Argentina http://www.nic.ar
7  latampass.com.ar Argentina http://www.nic.ar
8 latamplus.com.ar Argentina http://www.nic.ar
9 latamstore.com.ar Argentina http://www.nic.ar
10 Ilatamworld.com.ar Argentina http://www.nic.ar
11 mundolatam.com.ar  Argentina http://www.nic.ar
12 id-latam.com.br Brasil http://www.locaweb.com.br
13 idlatam.com.br Brasil http://www.locaweb.com.br
14 in-latam.com.br Brasil http://www.locaweb.com.br
15 inlatam.com.br Brasil http://www.locaweb.com.br
16 Ilatamcard.com.br Brasil http://www.locaweb.com.br
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20
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22

23

24

25
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27

28

29

30

31
32
33

latampass.com.br

clublatam.cl

id-latam.cl

idlatam.cl

in-latam.cl

inlatam.cl

latam-id.cl

latamcard.cl

latamclub.cl

latamcorporate.cl

latampass.cl

latamstore.cl

latamworld.cl

mundolatam.cl

id-latam.co
id-latam.com.co

idlatam.co

latamcorporate.cl

Brasil
Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Colombia
Colombia

Colombia

http://www.locaweb.com.br
http://www.nic.cl/cgi-bin/dom-
CL?q=clublatam.cl&tipo=E&avanzada=
1
http://www.nic.cl/cgi-bin/dom-CL?q=id-
latam.cl&tipo=E&avanzada=1
http://www.nic.cl/cgi-bin/dom-
CL?qg=idlatam.cl&tipo=E&avanzada=1
http://www.nic.cl/cgi-bin/dom-CL?q=in-
latam.cl&tipo=E&avanzada=1
http://www.nic.cl/cgi-bin/dom-
CL?g=inlatam.cl&tipo=E&avanzada=1
http://www.nic.cl/cgi-bin/dom-
CL?qg=latam-id.cl&tipo=E&avanzada=1
http://www.nic.cl/cgi-bin/dom-
CL?qg=latamcard.cl&tipo=E&avanzada=
1

http://www.nic.cl/cgi-bin/dom-
CL?qg=latamclub.cl&tipo=E&avanzada=
1

http://www.nic.cl/cgi-bin/dom-
CL?qg=latamcorporate.cl&tipo=E&avanz
ada=1

http://www.nic.cl/cgi-bin/dom-
CL?qg=latampass.cl&tipo=E&avanzada
=1

http://www.nic.cl/cgi-bin/dom-
CL?qg=latamstore.cl&tipo=E&avanzada
=1

http://www.nic.cl/cgi-bin/dom-
CL?qg=latamworld.cl&tipo=E&avanzada
=1

http://www.nic.cl/cgi-bin/dom-
CL?g=mundolatam.cl&tipo=E&avanzad
a=1

http://www.whois.co
http://www.whois.co

http://www.whois.co
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34 idlatam.com.co Colombia http://www.whois.co

35 latamcard.co Colombia http://www.whois.co

36 latamcard.com.co Colombia http://www.whois.co

37 latampass.co Colombia http://www.whois.co

38 latampass.com.co Colombia http://www.whois.co

39 id-latam.com COM http://www.anacondawebdominios.com
40 idlatam.com COM http://www.anacondawebdominios.com
41 in-latam.com COM http://www.anacondawebdominios.com
42 inlatam.com COM http://www.anacondawebdominios.com
43 latamcard.com COM http://www.anacondawebdominios.com
44 |atamcorporate.com COM http://www.anacondawebdominios.com
45 latampass.com COM http://www.anacondawebdominios.com
46 id-latam.com.mx México http://www.akky.mx/jsf/whois/whois.jsf
47 id-latam.mx México http://www.akky.mx/jsf/whois/whois.jsf
48 idlatam.com.mx México http://www.akky.mx/jsf/whois/whois.jsf
49 idlatam.mx México http://www.akky.mx/jsf/whois/whois.jsf
50 latamcard.com.mx México http://www.akky.mx/jsf/whois/whois.jsf
51 latamcard.mx México http://www.akky.mx/jsf/whois/whois.jsf
52 latampass.com.mx México http://www.akky.mx/jsf/whois/whois.jsf
53 latampass.mx México http://www.akky.mx/jsf/whois/whois.jsf
54 id-latam.com.pe Pera http://punto.pe/whois.php

55 id-latam.pe Pera http://punto.pe/whois.php

56 idlatam.com.pe Pera http://punto.pe/whois.php

57 idlatam.pe Pera http://punto.pe/whois.php

58 latamcard.com.pe Pera http://punto.pe/whois.php

59 latampass.com.pe Pera http://punto.pe/whois.php

(D Lo dicho, es una raz6n mas que fundamental para apoyar la tesis de que mi
cliente tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, mi
representada lo necesita, ya que a la hora de que los consumidores naveguen por
el sitio y vean al segundo solicitante como titular de dicha pagina, se producirq un
menoscabo para la actividad de ID LATAM S.A.

(J) Debemos hacer mencion a la aplicacién del principio "first come, first served",
“Primero en el Tiempo Primero en Derecho”, Aquel principio se aplica
preferentemente cuando ambas partes demuestran tener intereses equivalentes
sobre el ND en disputa el cual cede so6lo en casos excepcionales en que el primer

solicitante haya hecho una inscripcion abusiva o de mala fe, lo que en la especie

latamcorporate.cl 7-28



TRIBUNAL ARBITRAL

%
S
o
<<

(K)

no se da en ninguna circunstancia. Por ello estimo, que se puede dar total
aplicacion a este principio, sin perjuicio de los principios de buena fe y de interés
legitimo para hacer uso del nombre de dominio solicitado, de la responsabilidad
exclusiva del solicitante y de identidad y relacion entre el solicitante y el dominio

solicitado.

Es necesario para la correcta decision de este conflicto que US. tome en
consideracidén que el segundo solicitante posee inscritos los nombres de dominio
airlatam.cl, latamplus y latam.cl, pero en ninguno de los dominios indicados existe
algun tipo de informacion en la pagina, concluyendo que en caso de asignarsele
el signo en disputa al segundo solicitante, el nombre de dominio en conflicto no

tendria utilizacion, no cumpliendo el objetivo principal de un ND.

En sustento de su pretension, el Primer Solicitante acompafio los siguientes

documentos probatorios:

latamcorporate.cl

Certificado de Vigencia de la Sociedad, con fecha 5 de Octubre de 2012

Copia de Constitucion de Sociedad Andnima cerrada, cuyo nombre de fantasia es
“ID-LATAM S.A.”, esto con fecha 10 de Diciembre de afio 2009.

Copia de Protocolizacion de extracto, con fecha 8 de Enero de afio 2010.

Copia del registro de comercio, donde consta que el extracto se anot6 en el
repertorio N° 46406, con fecha 31 de Diciembre del afio 2009.

Copia de publicacion de extracto en el diario oficial, con fecha 08 de Enero de
2010.

Copia de inicio de actividades ante servicio de impuestos internos, con fecha 08 de
Marzo de 2010.

Copia de primera sesion de directores ID S.A., con fecha 13 de Enero de 2010.

Copia de pagina Web http://www.latamcorporate.cl

Factura N° 297 de tarjeta de fidelizacion “Latampass”, emitida por ID LATAM S.A.
Bs. producciones e inversiones Limitada, con fecha 18 de Noviembre de 2010.
Factura N° 303 de tarjeta de fidelizacion “Latampass”, emitida por ID LATAM S.A.
Azul Azul S.A., con fecha 24 de Noviembre de 2010.

Factura N° 327 de tarjeta de fidelizacion “Latampass”, emitida por ID LATAM S.A.
Azul Azul S.A., con fecha 17 de Diciembre de 2010.

Factura N° 267 de tarjeta de fidelizacion “Latampass”, emitida por ID LATAM S.A.
Raylex Diginet S.A., con fecha 04 de Noviembre de 2010.

Factura N° 279 de tarjeta de fidelizacion “Latampass”, emitida por ID LATAM S.A.

Federacion de Andinismo de Chile, con fecha 08 de Noviembre de 2010.
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Factura N° 334 de tarjeta de fidelizacion “Latampass”, emitida por ID LATAM S.A. a
Opticas GMO Chile S.A. con fecha 24 de Diciembre de 2010.

Ejemplares impresos que dan cuenta de los registros de nombres de dominio
inscritos por ID-LATAM S.A.:

clublatam.com.ar Argentina
id-latam.com.ar Argentina
idlatam.com.ar Argentina
inlatam.com.ar Argentina
latamcard.com.ar Argentina
latamclub.com.ar Argentina
latampass.com.ar Argentina
latamplus.com.ar Argentina
latamstore.com.ar Argentina
latamworld.com.ar Argentina
mundolatam.com.ar Argentina
id-latam.com.br Brasil
idlatam.com.br Brasil
in-latam.com.br Brasil
inlatam.com.br Brasil
latamcard.com.br Brasil
latampass.com.br Brasil
clublatam.cl Chile
id-latam.cl Chile
idlatam.cl Chile
in-latam.cl Chile
inlatam.cl Chile
latam-id.cl Chile
latamcard.cl Chile
latamclub.cl Chile
latamcorporate.cl Chile
latampass.cl Chile
latamstore.cl Chile
latamworld.cl Chile
mundolatam.cl Chile
id-latam.co Colombia
id-latam.com.co Colombia
idlatam.co Colombia
idlatam.com.co Colombia
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latamcard.co Colombia
latamcard.com.co Colombia
latampass.co Colombia
latampass.com.co Colombia
id-latam.com COM
idlatam.com COM
in-latam.com COM
inlatam.com COM
latamcard.com COM
latamcorporate.com COM
latampass.com COM
id-latam.com.mx México
id-latam.mx México
idlatam.com.mx México
idlatam.mx México
latamcard.com.mx México
latamcard.mx México
latampass.com.mx México
latampass.mx México
id-latam.com.pe Pera
id-latam.pe Peru
idlatam.com.pe Pera
idlatam.pe Peru
latamcard.com.pe Pera
latampass.com.pe Perd

Por su parte, el Segundo Solicitante basicamente afirma en su demanda:

(A) La aerolinea chilena Lan Airlines (Lan) se encuentra en procedo de fusionarse con
su par brasilefia Tam, configurando un holding comdn que integrando las
operaciones de Lan y las subsidiarias de Tam pasando a formar parte de la
propiedad accionaria de Lan. La aerolinea chilena pasara asi a denominarse Latam
Airlines Group. Hecho que durante el afio 2010 fue noticia no sélo en nuestro pais
sino que en diversas partes del mundo. Por otra parte ¢Quién es TAM Airlines?
TAM fue fundada el 21 de febrero de 1961. Fue creada por cinco pilotos de vuelos
charter quienes se unieron para formar su propia compafiia. Al comienzo, la

compafiia fue llamada Transportes Aéreos Marilia, S.A. nombrada asi por Marilia
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en Sao Paulo (hoy en dia sus siglas significan Transportes Aéreos Meridionais).
Empez0 sus operaciones con cuatro Cessna 180 y un Cessna 170, transportando
carga y pasajeros a través de Parand, S&o Paulo y Mato Grosso. TAM Lineas
Aéreas (en portugués TAM Linhas Aéreas) es una aerolinea brasilefia, la mas
grande de Latinoamérica y una de las 20 mas grandes del mundo. Es lider en
pasajeros transportados en todo el hemisferio Sur, y la Unica aerolinea
latinoamericana en Star Alliance. Tiene su sede en S&o Paulo y hace servicios de
transporte de pasajeros por Sudamérica, Europa y Estados Unidos. Se trata de la
mayor empresa del grupo TAM, que posee también: TAM Airlines (en Paraguay),
TAM Cargo, TAM Viajes y la TAM Aviacion Ejecutiva. El 7 de octubre de del 2008
la TAM anuncié su futura adhesion al mayor grupo de compafiias aéreas en el
mundo, Star Alliance, en un periodo de 12 a 18 meses, donde también se
presentaron las nuevas directrices para la gestion de la empresa teniendo en la
revitalizacion de los ideales de su fundador, el Comandante Rolim Amaro (la
excelencia de los servicios y la pasion por la aviacion), algunos de sus principales
puntos. Era el afio de la compafia abrir nuevas rutas a Bariloche, Lima y Orlando.
La empresa recibié nuevos aviones y regresé sus MD-11, con la llegada de sus
nuevos Boeing 777-300ER.

LAN Airlines, ex LAN Chile, es una aerolinea chilena que opera un grupo de
compariias aéreas con sociedades en Chile, Argentina, Perd, Ecuador y Colombia.
Ofrece destinos en Latinoamérica, Norteamérica, el Caribe, Oceania y Europa.
Desde 2000 es miembro activo de la alianza Oneworld y tiene varios acuerdos con
otras aerolineas, lo que le permite cubrir una gran cantidad de destinos en el
mundo. Es una de las aerolineas con mayor flujo de pasajeros en Sudamérica y se
encuentra entre las 40 aerolineas con mayores ingresos en el mundo. LAN divide
el negocio de pasajeros en tres segmentos principales: operaciones de largo
alcance, rutas dentro de América del Sur (también denominadas operaciones
regionales) y vuelos domésticos en Chile, Pera, Argentina y Ecuador. En los dos
primeros paises, es la empresa con mayor participacion en el mercado doméstico.
Fundada el 5 de marzo de 1929 por el gobierno chileno como Linea Aérea
Nacional, pronto se transformé en LAN Chile. Luego de la apertura a diferentes
mercados que derivarian en la creacion de LAN Perd, LAN Ecuador y LAN
Argentina, cambia de nombre y pasa a llamarse LAN Airlines en 2005. En 2005,
LAN Airlines obtuvo ingresos de USD 2.506,4 millones, de los cuales 1.460,6
corresponde al transporte de 7.967.000 pasajeros, y 960,5 millones corresponde a
carga equivalente a 529.000 toneladas. Ese afio, la empresa tuvo mas de USD

146,6 millones de utilidades. Al 30 de septiembre de 2006, los ingresos del afio
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alcanzaban los 2.180,5 millones y una utilidad neta de 147,7 millones. Para el
segundo trimestre de 2008, LAN presenta una utilidad neta de USD 47,2 millones.
LAN Airlines controla el 73% del mercado doméstico chileno, el 66% del peruano y
el 35% del argentino en cuanto al mercado internacional, LAN Airlines tiene una

participacion del 49% en Chile, 29% en Peru, 21% en Ecuador y 11% en Argentina.

(C) La aerolinea TAM era representada por el Estudio Claro y Cia siendo el abogado

responsable de la aerolinea Felipe Claro, es por ello que existen algunos registros
marcarios, solo por un tema transitorio aun no se hace la transferencia de las
mismas, hecho que ocurrira en muy poco tiempo, y que a juicio de esta parte nada

obsta de tenerlo presente como argumento valido a nuestra pretension.

(D) De esta forma, no cabe duda alguna que la confusion conceptual y su fuerte

(E)

similitud puede originar en el consumidor confusion mas aun cuando existe una
empresa ad portas de una fusién, de la cual nace una marca fusionada famosa y
notoria. Esta situacion violenta el espiritu esencial de la ley de marcas encaminado
a evitar que los consumidores sean expuestos a peligros de “confusiéon o error” al
momento de adquirir productos y servicios, llevado al mundo de internet el cual se
encuentra regulado por los grandes principios del derecho. Ademas de lo anterior,
Nno nos parece justo permitir que un tercero, completamente ajeno a nuestra
representada y que en nada ha contribuido al prestigio de la marca, capitalice el

prestigio construido, tras campafas de marketing.

En este sentido, estimamos que el hecho que: 1.- La identidad de las expresiones,
2.- La identidad de rubros, 3.- El hecho de que solo mi mandante tenga registrada y
protegida su marca, Se constituyen en un antecedente suficiente para que el
dominio en cuestidn sea asignado a mi mandante. De esta manera de otorgarse al
primer solicitante el nombre de dominio, se producira una evidente confusién en el
publico nacional pues la marca famosa LATAM de mi representada, porque, llevara
al publico a hacer una relacién conceptual directa con mi cliente pudiendo pensar
que estarian contratando con LATAM, cuando en los hechos estan recibiendo un
servicio que corresponde a un tercero completamente ajeno a nuestra empresa.
Por lo anterior estimamos que es improcedente asignar el nombre de dominio al
primer solicitante, 1.- Por el gran potencial de confusion; 2.- Por atentar contra la
propiedad de una marca registrada “para el mismo rubro”; 3.- Porque significaria el
aprovechamiento injusto e ilicito de la fama y prestigio de una marca que supuso

una gran inversion en publicidad y posicionamiento.
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(F) Dada esta funcion que tienen los nombres de dominio y por el hecho de tener mi
representada una marca comercial, solicitamos que este caso sea evaluado mas
alla del principio FIRST COME FIRST SERVED, actualizacion del antiguo aforismo
juridico “prior in tempore prior in iure”, que en materia de nombres de dominio se
traduce en “el primero que llega es el Unico servido” por el administrador del
sistema de nombres de dominio en un registro determinado, en base al cual se
configura una suerte de derecho preferente respecto del solicitante que primero
haya presentado su solicitud de registro, situacion que en muchos casos involucra
una profunda injusticia. Afortunadamente los criterios que estan aplicando los
arbitros de internet se han ido refinando, de esta manera los conflictos se analizan
a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho”. Es
asi como la regulacion sobre nombres de dominio en la actualidad esta orientada a
la asignaciéon “aquella de las partes que demuestre tener un mejor derecho”. Es
justamente esta coordenada la que en el caso de autos permite dilucidar el
conflicto, ya que sin duda alguna mi mandante posee sélidos fundamentos. Es asi
como mi representada es titular y utiliza una marca comercial, lo cual le da un
mejor derecho para ser la detentadora del nombre de dominio en disputa. De lo
contrario se esta vulnerando abiertamente el derecho de dominio o propiedad
sobre esta expresion, derecho que se encuentra protegido en nuestra Constitucion
Politica de la Republica, en el articulo 19 N° 24 y 25 respectivamente y las

disposiciones legales de los articulos 582, 583 y 584 del Cdédigo Civil.

(G) El numero 14 del reglamento NIC CHILE, sefiala: “Sera de responsabilidad
exclusiva del solicitante que su inscripcidon no contrarie las normas vigentes sobre
abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil,
como asimismo, derechos véalidamente adquiridos por terceros...” La jurisprudencia
se ha encargado de desentrafiar lo que debe entender por una posible infraccion a
derechos validamente adquiridos, asi se ha entendido que una solicitud de registro
de nombres de dominio afecta derechos validamente adquiridos cuando concurren
copulativamente los siguientes presupuestos, a saber: a) Que una de las partes
sea titular de un derecho adquirido sobre un nombre, marca u otra designacion o
signo distintivo reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio
disputado; y b) Que exista una «afectacion» a dicho derecho adquirido, la que
puede verificarse de diversos modos, puesto que la norma en andlisis recurre a la
expresion «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de
afectacidon a un derecho, sea que se trate de una perturbacién, afectacion o

perjuicio, sea en relacion al derecho en si 0 a su libre ejercicio. c¢) Que la otra parte
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del litigio carezca de todo derecho o interés legitimo en un nombre, marca u otra
designacion o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en los nombres de
dominio disputado. Que la concurrencia de las condiciones copulativas sefialadas
precedentemente debe verificarse, ademas, al momento de presentacion de la
solicitud respectiva, ya que de otro modo no podrian contrariarse derechos

adquiridos mediante la solicitud misma.

(H) Por otra parte, debemos hacernos cargo de la “dilucion” de la imagen comercial o

(1

marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular
una expresion identificatoria idéntica a las marcas, dominios y razén social de mi
representada, ocurriria que los usuarios de Internet identifiquen servicios que no
corresponden a ella, indudablemente empezara a generarse un debilitamiento del
capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por mi mandante.
Esta situacion ademdas de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se esta
afectando el derecho de propiedad que mi mandante tiene sobre su imagen y
signos, y respecto de los cuales posee proteccion de rango legal y constitucional.
En definitiva, lo anterior se traduce en un importante atentado a la "identidad
comercial’, un concepto que es reconocido como uno de los activos mas
importantes de la empresa y que amerita por tanto, la maxima proteccion juridica.
Debemos recordar e indicar que nuestra marca notoria y conocida, LATAM, esta
incluida en el dominio de autos. Por ultimo, debemos tener presente que de
acuerdo al orden publico econdémico, los consumidores deben poder distinguir
adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le
ofrece en el mercado, hecho que claramente se veria afectado en caso de

concederse el dominio de autos a la contraria.

La referida marca tomo una preponderancia en el mercado cuando en el mes de
agosto se hizo publico en todos los diarios nacionales y extranjeros el anuncio de
fusion entre estas dos aerolineas, y como consecuencia de dicha fusién pasaria a
llamarse LATAM AIRLINES GROUP e incorporaria las operaciones de ésta y LAN
Cargo, y las subsidiarias de ambas firmas. Asi la marca “LATAM” comenz6 a
aparecer en distintos medios asi por ejemplo, entre los meses de agosto y
noviembre del afio pasado en Chile destacd por lo menos una 73 veces, en otros
paises fue mucho mas como el caso de Brasil 178 etc, de ello se acompafia toda la
documentacion que asi lo acredita. Con ello podemos decir que no fue una “mera
casualidad” su solicitud mas aun cuando ella se produjo en el mes de octubre del
afio 2010, en pleno apogeo de la noticia, sin duda que hubo un aprovechamiento

del primer solicitante al momento de pedir el nombre de dominio en conflicto,
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cayéndose un posible argumento de “caso fortuito” o “no sabia” etc. Tampoco
puede hablarse de “logical choice”, esto es, un conflicto fortuito, originado en las
caracteristicas del sistema, en el que habiendo mas de un legitimo solicitante, y el
primero de ellos utiliza el nombre de dominio de buena fe. Cuando en el caso de
marras ni siquiera se encuentra activa la pagina del primer solicitante, se puede
hablar con propiedad en este caso de una mala fe por omision, dado que cualquier
persona buscando los servicios de mi representada entrara a esta pagina vera que
no existe informacién alguna. Causando un desprestigio a la imagen corporativa de

nuestra representada.

En sustento de su pretension, el Segundo Solicitante acompafio los siguientes

documentos probatorios:

— Copia de certificado de registro marcario emitido por el sitio web del Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial de la marca registrada de mi representada
LATAM registro n° 894881

— Copia de solicitud de registro marcario emitido por el sitio web del Instituto Nacional
de la Propiedad Industrial de la marca registrada de mi representada LATAM
AIRLINES solicitud n°® 916974

— Copia de solicitud de registro marcario emitido por el sitio web del Instituto Nacional
de la Propiedad Industrial de la marca registrada de mi representada LATAM
AIRLINES solicitud n® 916967

— Copia de registro marcario emitido por el sitio web del Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial de la marca registrada de mi representada LATAM AIRLINES
solicitud n°® 913429

— Copia de solicitud de registro marcario emitido por el sitio web del Instituto Nacional
de la Propiedad Industrial de la marca registrada de mi representada LATAM
AIRLINES solicitud n® 916975

— Copia de solicitud de registro marcario emitido por el sitio web del Instituto Nacional
de la Propiedad Industrial de la marca registrada de mi representada LATAM
AIRLINES solicitud n® 916965

— Copia de registro marcario emitido por el sitio web del Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial de la marca registrada de mi representada LATAM AIRLINES
solicitud n°® 913427

— Copia de certificado de registro marcario emitido por el sitio web del Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial de la marca registrada de mi representada LAN
CARGO registro n° 580860

— Copia de certificado de registro marcario emitido por el sitio web del Instituto
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Nacional de la Propiedad Industrial de la marca registrada de mi representada LAN
CARGO registro n® 704721

— Copia de certificado de registro marcario emitido por el sitio web del Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial de la marca registrada de mi representada LAN
PASS registro n°® 899941

— Copia de certificado de registro marcario emitido por United States Patent and
Trademark Office LATAM AIRLINES registro n® 85107495

— Copia de certificado de registro marcario emitido por United States Patent and
Trademark Office LATAM AIRLINES registro n°® 85107490

— Copia de certificado de registro marcario emitido por United States Patent and
Trademark Office LATAM AIRLINES registro n® 85107481

— Copia de certificado de registro marcario emitido por United States Patent and
Trademark Office LATAM AIRLINES registro n® 85107476

— Copia de certificado de registro marcario emitido por United States Patent and
Trademark Office LATAM AIRLINES registro n°® 85107469

— Copia de certificado de registro marcario emitido por United States Patent and
Trademark Office LATAM AIRLINES registro n® 85107457

— Copia de certificado de registro marcario emitido por United States Patent and
Trademark Office LATAM AIRLINES registro n® 85107495

— Copia de la solicitud de registro marcario de Mexico de la marca LATAM AIRLINES
n° 1112069

— Copia de certificado de registro marcario emitido por INPI (Argentina) de la marca
LATAM AIRLINES Acta n°® 3023369

— Copia de certificado de registro marcario emitido por INPI (Argentina) de la marca
LATAM AIRLINES Acta n°® 3023369

— Copia de certificado de registro marcario emitido por INPI (Argentina) de la marca
LATAM AIRLINES Acta n°® 3023370

— Copia de certificado de registro marcario emitido por INPI (Argentina) de la marca
LATAM AIRLINES Acta n°® 3023372

— Copia de certificado de registro marcario emitido por INPI (Argentina) de la marca
LATAM AIRLINES Acta n°® 3023374

— Copia de certificado de registro marcario emitido por INPI (Argentina) de la marca
LATAM AIRLINES Acta n°® 3023375

— Copia de certificado de registro marcario emitido por INPI (Argentina) de la marca
LATAM AIRLINES Acta n°® 3023376

— Copia de certificado de registro marcario emitido por INPI (Argentina) de la marca
LATAM AIRLINES Acta n°® 3023377

— Copia de certificado de registro marcario emitido por INPI (Argentina) de la marca
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LATAM AIRLINES Acta n°® 3023378

Copia de certificado de registro marcario emitido por INPI (Argentina) de la marca
LATAM AIRLINES Acta n°® 3023379

Copia de certificado de registro marcario emitido por INPI (Argentina) de la marca
LATAM AIRLINES Acta n°® 3023380

Copia de certificado de registro marcario emitido por INPI (Argentina) de la marca
LATAM AIRLINES Acta n°® 3023381

Copia de certificado de registro marcario emitido por INPI (Argentina) de la marca
LATAM AIRLINES Acta n°® 3023382

Copia de certificado de registro marcario emitido por INPI (Argentina) de la marca
LATAM AIRLINES Acta n°® 3023383

Publicidad de LATAM en el mundo

Se confirid traslado de las demandas y Unicamente contesté el Primer

Solicitante, sefialando basicamente en su contestacion los siguientes argumentos no

contenidos previamente en su demanda:

(A)

(B)

La contra parte sefiala en su escrito que “La aerolinea chilena Lan Airlines (Lan),
se encuentra en proceso de fusionarse con su par brasilefia Tam, configurando un
holding comun.” En base a lo anterior, se induce que esto aun no se ha
concretado, por lo cual dicha expresién en la actualidad no goza de fama y
notoriedad y los argumentos esgrimidos por la contraria son una mera expectativa
de lo que pudiera suceder. Es de conocimiento publico que esta fusion estd en
proceso y no se entrega documentacion alguna que acredite el hecho como cierto.
Muy diferente es el caso de mi representada, puesto que ID-LATAM S.A., se
constituyd como sociedad, con fecha 10 de diciembre de 2009, muchos meses
antes que Lan anunciard la fusion con Tam, lo que deja en evidencia que fue mi
cliente la primera entre las partes del conflicto en hacerse conocida por la
expresion “LATAM”, como ademas es efectivo indicar que LATAM AIRLINES no se
acredita como razon social, y sélo los argumentos inducidos en la presentacion de

la contra parte se basan en un hecho futuro que puede o no llevarse a cabo.

La contra parte sefala: “Cabe mencionar que la aerolinea TAM era representada
por el estudio Claro & CIA, siendo el abogado responsable de ella Felipe Claro, es
por ello que existen algunas solicitudes marcarias y registros marcarios a su
nombre, so6lo por un tema transitorio ain no se hace la transferencia de las
mismas, hecho que ocurrird en muy poco tiempo y que a juicio de esta parte nada
obsta de tenerlo presente como argumento valido a nuestra pretension”, en base a

lo anterior es necesario que US. tenga en consideracion que TODAS las marcas
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(©)

(D)

(E)

(F)

solicitadas que incluyen parte de la expresion en disputa (LATAM), fueron
solicitadas por un tercero ajeno a este juicio que nada ha reclamado en esta
instancia, por lo que aunque el segundo solicitante tenga como argumento que
dichas solicitudes le seran transferidas, no acompafa ningan tipo de documento

gue de fecha cierta que ello ocurrira.

Asimismo, cabe sefialar que la expresion “LATAM”, es una abreviacion de América
Latina o Latinoamérica, palabra genérica la cual es utilizada en millones de sitios
Web, como también es usada en grandes empresas las cuales tienen

representatividad en toda Latinoamérica, como por ejemplo Groupon Latam.

ID-LATAM S.A. esta relacionada a otro rubro (Identificacion y Captura Movil de
Datos) y consideramos grave aseverar que el primer solicitante esta haciendo un
aprovechamiento ilicito de la fama y prestigio de una marca que le supuso una
gran inversion en publicidad y posicionamiento siendo que ID-LATAM es que este
tiene ya una trayectoria en su rubro y fue el primero —entre las partes- en hacerse

conocido por lo expresion Latam.

El conflicto de dominio latamcorporate.cl es ya el 5 conflicto relacionado con la
palabra latam que mi representada ha mantenido con el Segundo Solicitante en un
periodo de 2 afios. Todas las sentencias anteriores han sido favorables a mi
representada y estan disponibles para ser revisadas a modo de jurisprudencia en
NIC Chile. Los dominios referidos son los siguientes: 1) Latampass.cl; 2) In-

latam.cl; 3) Inlatam.cl; y 4) mundolatam.cl.

Fue mi cliente la primera entre las partes del conflicto en hacerse conocida por la
expresion “LATAM” y jamas ha hecho referencia en todos sus dominios -activos
por lo demés- de alguna idea, concepto o imagen que se relacione con el negocio

aeronautico.

Finalmente, se cit a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

1.-) Que en relacion a la procedencia del presente arbitraje, al &mbito de competencia

y a su caracter vinculante para las partes, la regla 6 de la RFR-CL sefiala que
«Por el hecho de solicitar la inscripcion de un nombre de dominio bajo 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
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2.)

3.)

documento, sin reservas de ninguna especie»; mientras que el parrafo tercero de
la regla 12 de la RFR-CL sefiala que «Por el solo hecho de presentar su solicitud,
todos los solicitantes se obligan, a aceptar el mecanismo de mediacién y arbitraje
para solucién de conflictos que se susciten en la inscripcion de nombres de
dominio, a acatar su resultado, y a pagar los gastos y las costas segun lo
determine el &rbitro». En relacion a las exigencias normativas substantivas
establecidas para las solicitudes de inscripcion de nombres de dominio, dispone
el parrafo primero de la regla 14 de la RFR-CL que «Seré 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».

Que, en consecuencia, habiendo texto expreso que establece condiciones o
requisitos de registrabilidad de un nombre de dominio, entonces la aplicacion
preferente de la citada norma de la regla 14, parrafo 1°, de la RFR-CL resulta
ineludible a estos efectos, ello sin perjuicio que la apreciacion de los hechos
involucrados y la toma de decision a este respecto deberan, en todo caso, ser
armonicas con principios de prudencia y equidad aplicables por este
sentenciador. Si aun asi se decide que todas las solicitudes en conflicto se
encuentran excluidas de los alcances de dicha norma, entonces la controversia
debera resolverse Unicamente recurriendo a razones de prudencia y equidad
diferentes de las contempladas en dicha norma. En consecuencia, corresponde
analizar en primer lugar si se configura o no alguna de las hipotesis

contempladas en la citada regla 14 RFR-CL.

Que, para tal efecto, es necesario determinar cuando una solicitud de asignacién
de nombre de dominio infringe principios de competencia leal o ética mercantil. A
juicio de este sentenciador, los supuestos subsumibles en la causal aqui
analizada no estan limitados a normas de aplicacion general y obligatoria, de
manera que a este respecto sirven de guia ilustrativa tanto las normas expresas
sobre el particular, dado que las normas consagran o reflejan principios
formativos, como los principios generales propiamente tales que emanan de la
legislacion en su conjunto, especialmente de la legislacién especial del ramo, a
saber, la Ley N° 20.169 que Regula la Competencia Desleal, el D.L. 211, el
Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial y la Ley N°

19.496 sobre Proteccion de los Derechos de los Consumidores.
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4.-)

5.-)

Que de acuerdo a los antecedentes que obran en autos, debe concluirse
necesariamente que las actividades comerciales desarrolladas por las partes son
totalmente disimiles. En efecto, se ha acreditado en autos por el Primer
Solicitante, mediante copia de la escritura de constitucion de la sociedad an6nima
«ID S.A.», de fecha 10 de diciembre de 2009, que su giro es la acreditacion de
empresas e instituciones de la calidad de los procesos productivos y bienes que
éstos ofrecen, asesorias profesionales, comercializacion de productos
computacionales. Lo anterior es consecuente con las descripciones de servicios
indicadas en las diversas facturas acompafadas por dicha parte, en las cuales se
menciona como giro «Servicios integrales de informética». Por su parte, el
Segundo Solicitante es una linea aérea. En consecuencia, no existiendo
competencia comercial entre las partes, ninguna de las correspondientes
solicitudes de registro del nombre de dominio pudo afectar normas o principios

vinculados con la sana y leal competencia entre ellas.

Que tampoco es posible concluir, en base a los antecedentes de autos, que
alguna de las solicitudes resulte contraria a la ética mercantil, porque si bien este
sentenciador entiende que dicho principio puede verse afectado aun cuando no
exista competencia comercial entre las partes, ninguna de ellas ha revelado una

actuacion o finalidad que pueda estimarse contraria a dicho valor.

Que en relacion a la posible infraccion a derechos vélidamente adquiridos, este
sentenciador entiende que una solicitud de registro de nombre de dominio afecta
derechos validamente adquiridos cuando concurren copulativamente los

siguientes presupuestos, a saber:

a) Que una de las partes sea titular de un derecho adquirido sobre un nombre,
marca u otra designacién o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en

el nombre de dominio disputado; y

b) Que exista una «afectacion» a dicho derecho adquirido, la que puede
verificarse de diversos modos, puesto que la norma en analisis recurre a la
expresion «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo
de afectacion a un derecho, sea que se trate de una perturbacion, afectacion

0 perjuicio, sea en relacion al derecho en si o a su libre ejercicio.
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9.)

La concurrencia de las condiciones copulativas sefialadas precedentemente debe
verificarse, ademas, al momento de presentacion de la solicitud respectiva, ya
que de otro modo no podrian contrariarse derechos adquiridos mediante la

solicitud misma.

Que al respecto se encuentra acreditado en autos, mediante documentos no
objetados, que ID S.A., Primer Solicitante, se constituyé como sociedad anénima
con fecha 10 de diciembre de 2009, y que uno de sus nombres de fantasia es
“ID-LATAM S.A.”, nombre sobre el cual detenta derechos adquiridos desde la

fecha antes indicada.

Que también se encuentra acreditado que Lan Airlines S.A., Segundo Solicitante,
es titular de derechos adquiridos sobre la marca LATAM, registrada a su nombre
en nuestro pais desde el afio 2010, vale decir, con anterioridad a la fecha de
presentacion de la Primera Solicitud. En efecto, de los documentos acompafiados
por el Segundo Solicitante, no objetados, consta que es titular de la referida
marca LATAM, reg. 894881, de fecha 24/08/2010, que distingue “vehiculos;
aparatos de locomocion terrestre, aérea 0 acudtica, clase 12. Dicho registro fue
adquirido por el Segundo Solicitante, quedando inscrito a su nombre con fecha
25 de febrero de 2011. También es titular del registro 881124, de fecha
14/04/2010, que distingue servicios de la clase 39. Dicho registro fue adquirido
por el Segundo Solicitante, quedando inscrito a su nombre con fecha 27 de
diciembre de 2012. Todo lo anterior consta de los documentos presentados por
dicha parte, no objetados, y de la informacion entregada por el sitio web de

INAPI, de lo cual este sentenciador ha dejado testimonio impreso en autos.

Que, en consecuencia, ambas solicitudes de asignacion del nombre de dominio
en disputa se sustentan en derechos preexistentes, ya que el nombre de dominio
en disputa <latamcorporate.cl> incluye tanto una parte de la razén social del
Primer Solicitante, como la marca registrada del Segundo Solicitante.
Corresponde entonces decidir si ello constituye o no per se una afectacién a los
derechos de alguna de las partes. Para resolver lo anterior, desde el punto de
vista linglistico y/o semantico, es menester analizar el elemento adicional
incluido en el nombre de dominio litigioso, a saber, el vocablo inglés «corporate»,
gue en castellano significa «corporativo», o que no arroja ninguna luz para estos
efectos, ya que ambas partes son precisamente personas juridicas de giro

comercial, para las cuales dicho vocablo es aplicable indistintamente.
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10.-)

11.-)

12.-)

13.9)

Que, desde la perspectiva del uso del nombre de dominio en disputa, a la época
de esta sentencia no existe uso del mismo como sitio web, lo que consta a este
sentenciador tras haber intentado acceder a la URL <http://www.latamcorporate.cl>,
dejando testimonio en autos. El Primer Solicitante, Unico técnicamente habilitado
para ello, afirma en autos no obstante que si habria dado uso a dicho nombre de
dominio como sitio web, para lo cual ha acompafiado un ejemplar impreso de la
home page, documento no objetado, y cuyo contenido corresponde a la oferta de
servicios de “soluciones de identificacion automética integrada a las necesidades
de industrias”. Tratandose por ende de una actividad que no guarda relacion
alguna con el giro del Segundo Solicitante, no se ha producido afectacion al
derecho marcario del Segundo Solicitante, sea mediante el uso pasado del
nombre de dominio litigioso, como tampoco producto de la actual omision de uso.
A su vez, al estar técnicamente inhabilitado para ello, el Segundo Solicitante
tampoco usa el nombre de dominio en disputa, de manera que debe concluirse
gue ninguna de las solicitudes de asignacion contraria los derechos en que se

sustentan las demandas de autos.

Que existen otros derechos invocados por las partes que no pueden ser
considerados como aptos de afectacion, dentro del contexto de la regla 14
RFR-CL. En efecto, el Segundo Solicitante ha invocado la existencia de diversas
solicitudes de registro de la marca comercial LATAM AIRLINES ante el Instituto
Nacional de Propiedad Industrial. Sin embargo, tales solicitudes de registro,
ademds de figurar a nombre de un tercero a la época de generacion del presente
conflicto de intereses, no constituyen derechos adquiridos, sino a lo sumo meras
expectativas 0 derechos eventuales a favor de su titular en relacion al signo
objeto de la solicitud de registro. Por lo tanto, dichos fundamentos no constituyen

derechos que pudieron ser afectados por la Primera Solicitud.

Que en relaciéon a las marcas LAN PASS, también invocadas por el Segundo
Solicitante, dado que no se encuentran reproducidas, incluidas y ni siquiera
aludidas en el nombre de dominio litigioso, no pueden tampoco ser consideradas

como derechos aptos de afectacion conforme a la regla 14 RFR-CL.

Que el Segundo Solicitante también ha invocado la existencia de la marca
LATAM AIRLINES, registrada en el extranjero. Al respecto, este sentenciador
entiende que los derechos que detente el titular de una marca registrada en el
extranjero no pueden ser reconocidos en Chile a los efectos de la regla 14

RFR-CL, puesto que tales derechos marcarios son eminentemente territoriales.
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Solo por excepcion se reconocen efectos juridicos en Chile a las marcas
registradas en el extranjero, ello siempre y cuando se trate de marcas famosas y
notorias, y con el Unico objeto de impedir en Chile el registro —o declarar su
nulidad en su caso— de un signo similar para el mismo rubro, ello conforme a la
disposicion expresa del art. 20 letra g) de la ley 19.039 de Propiedad Industrial.
Para todos los demds supuestos rige la regla general de la territorialidad de los

derechos de propiedad industrial, establecida a lo largo de la citada normativa.

14.-) Que, por su parte, el Primer Solicitante ha sustentado también su demanda en el
hecho de ser titular de diversos nombres de dominio, especialmente ccTLDs. A
este respecto cabe precisar que el derecho del asignatario de un nombre de
dominio es un derecho personal fruto de la relacién juridica contractual entre la
Universidad de Chile y el asignatario, uno de cuyos efectos es el uso de un
determinado nombre de dominio por parte de este ultimo dentro del contexto
técnico de Internet. La asignacion de un nombre de dominio —efecto del contrato
de registro— no constituye ni da origen por tanto a un derecho real o
personalisimo, los cuales soélo pueden ser creados por el legislador, y por tanto el
asignatario no goza del derecho de exclusividad propio de la marca comercial o
del nombre, cuyos efectos se extienden en todo orden y no estan limitados al
ambito técnico de Internet. Como consecuencia de lo anterior, debe concluirse
necesariamente que los nombres de dominio no pueden esgrimirse validamente
como derechos adquiridos que pudieren ser contrariados, a su vez, por otra
solicitud de asignacion de nombre de dominio, puesto que ésta no puede afectar
los derechos personales de tales asignatarios, quienes continian posteriormente
ejerciendo sus derechos de asignatarios, sin que se afecte su vinculo juridico. En
consecuencia, la Segunda Solicitud no contraria los derechos del Primer
Solicitante sobre sus nombres de dominio, cuya exclusividad es meramente
técnica, esto es, como potenciales localizadores de un computador conectado a
Internet, sin que dicha exclusividad técnica trascienda a otros &mbitos fuera de la
Red.

15.-) Que si bien los derechos analizados en los apartados precedentes no son
aceptables bajo la citada regla 14 RFR-CL, ello no significa que por ese solo
hecho sean irrelevantes para todo efecto, puesto que igualmente pueden ser
objeto de valoracion o ponderacion en sede exclusiva de prudencia y equidad,

cuestion que se aborda mas abajo en esta sentencia.
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17.9)

18.)

19.-)

Que, en consecuencia, al estar ambas solicitudes en conflicto excluidas de los
alcances de la regla 14 RFR-CL —que recoge principios de prudencia y equidad
gue este arbitro comparte— la controversia de autos debera resolverse entonces
recurriendo Unicamente a razones de prudencia y equidad diversas o residuales
a las recogidas en aquella norma. Por lo tanto, corresponde aqui determinar si
existen antecedentes que permitan concluir si alguna de las partes detenta un
derecho o interés superior que justifique que el nombre de dominio en disputa le

sea asignado de manera exclusiva.

Que existen diversos criterios de prudencia y equidad que pueden aplicarse a
supuestos diversos o residuales a los contemplados en la regla 14 de la RFR-CL,
algunos de los cuales suponen la invocacion de derechos o intereses legitimos
por ambas partes, como es el caso de autos. El primero de dichos criterios —a
juicio de este sentenciador el principal criterio de decision— es el que podemos
denominar «criterio de la identidad», conforme al cual debe preferirse la
pretension de aquella parte cuyo derecho sea graficamente idéntico al SLD del
dominio litigioso, y si ninguno de los derechos de las partes presenta dicha
identidad, a aquella parte cuyo derecho presente mayor similitud o vinculacion

l6gica con el referido SLD.

Que el nombre de dominio litigioso no corresponde a la marca LATAM a secas, lo
cual no implica sostener que sea per se legitimo agregar a una marca, nombre u
otra expresion protegida cualquier otro vocablo adicional para construir un
nombre de dominio inocuo. Al contrario, en la medida que las expresiones
agregadas sean insuficientes para romper una eventual asociacion con derechos
de terceros, tal construccion gramatical sera irrelevante, debiendo privilegiarse en
ese caso la defensa de la expresion protegida. Sin embargo, cuando los vocablos
adicionales implican o aluden a una categoria o rubro diverso, la vinculacion se
pierde o atenla considerablemente. En la especie, sin embargo, el agregado
«corporate», en castellano «corporativo», no cumple ninguna de las funciones
antes referidas, siendo a estos efectos un concepto neutro que bien puede
asociarse con cualquiera de las partes, ya que ambas prestan servicios

comerciales.

Que si bien en ciertos contextos litigiosos el criterio «cronoldgico» puede resultar
determinante, esto es, privilegiar aquél derecho invocado que sea

ostensiblemente preexistente, en la especie dicho criterio puede ser considerado
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como un antecedente complementario, puesto que no existe una diferencia
claramente relevante en cuanto a la época de nacimiento de los derechos
invocados por las partes. Asi, y como se ha dicho, el Primer Solicitante se
constituyd como sociedad con fecha 10 de diciembre del afio 2009, mientras que
la marca LATAM del Segundo Solicitante fue solicitada a registro por un tercero
con fecha 7 de septiembre de 2009, segun solicitud 876957, siendo
efectivamente registrada con fecha 14 de abril de 2010, bajo el nUmero 881124.
Y la solicitud de anotacion de transferencia de dicha marca a favor del Segundo
Solicitante se presenté ante INAPI con fecha 21 de marzo de 2012, pocos dias
después de la presentacion de la Primera Solicitud. Y en cuanto a los registros o
solicitudes de registro de marca LATAM AIRLINES en el extranjero, todas datan
del afio 2010. Pero més alla de las cercanias de las fechas indicadas, queda en
evidencia que a la fecha en el Primer Solicitante se constituyé como sociedad y
acuind su nombre de fantasia ID LATAM S.A., aln no habia nacido un derecho
sobre la marca LATAM, la cual se encontraba en tramitacion administrativa a
nombre de un tercero distinto del Segundo Solicitante, de manera que nada
indica que el Primer Solicitante haya buscado apoyarse o valerse de una marca
ajena y menos cuando su ambito de actividad es complemente diverso al del

Segundo Solicitante.

Que el razonamiento anterior se ve reforzado cuando se revisa la época en la
cual la marca LATAM se hizo conocida en nuestro medio a nivel masivo.
Conforme se menciona en la enciclopedia Wikipedia, disponible online a la época
de esta sentencia en http:/es.wikipedia.org/wiki/LATAM Airlines _Group «LATAM

Airlines Group fue anunciada el 13 de agosto de 2010 cuando ambas compafias
anunciaron la firma de un memorandum de entendimiento y su formacién ha sido
aprobada por las respectivas autoridades de cada pais. Cada compafiia
mantiene sus operaciones por separado en sus sedes de Santiago de Chile y
Sado Paulo». Lo anterior demuestra entonces que la masificacion de la marca
LATAM fue bastante posterior a la época de constitucion del Primer Solicitante y

del consecuente nacimiento de su nombre de fantasia ID LATAM S.A.

Que en cuanto a un eventual riesgo de confusion en los usuarios de Internet, es
pertinente sefialar que el Primer Solicitante se identifica en la web mediante su
nombre de dominio <www.id-latam.com> que redirige automaticamente a
<www.id-latam.com/home/> y al cual también redirigen otros nombres de dominio
de su titularidad, a saber, id-latam.cl, latamcard.cl, latamclub.cl, latampass.cl,

latamstore.cl, latamworld.cl y mundolatam.cl, segun consta a este sentenciador
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tras haber haberlo revisado en Internet, dejando testimonios impresos en autos.
En dicho sitio, ademas de ofrecer servicios de soluciones computaciones, se
mencionan diversos clientes nacionales, varios de ellos conocidas empresas, que
han contratado los servicios del Primer Solicitante para proyectos informaticos.
También se incluye en dicho sitio referencia a sus servicios vinculados a tarjetas
de identificacién con y sin banda magnética. Por ende, habiéndose usado dichos
nombres de dominio en Internet, los cuales son preexistentes al surgimiento del
presente conflicto, sin que existan antecedentes en autos que se haya generado
confusion en los usuarios, y sin que ello sea previsible dados los distintos
ambitos de actividad de las partes, debe concluirse entonces que el nombre de
dominio en disputa no resulta inductivo a confusion con relaciéon a la marca del

Segundo Solicitante.

Que tampoco llama la atencion el hecho que el Primer Solicitante haya adoptado
el concepto «Latam» dentro de su nombre de fantasia, ya que éste, antes de ser
una marca del Segundo Solicitante, corresponde al acronimo de «Latino
América», y en concordancia con lo anterior el Primer Solicitante indica en su
sitio web «Conciencia Latinoamericana. Tomando a los mejores proveedores de
hardware internacional con una conciencia latinoamericana». De todo lo anterior

este sentenciador ha dejado constancia impresa en autos.

Que las conclusiones precedentes se sustentan, obviamente, en los
antecedentes de autos, lo cual no obsta a que, de llegar a producirse en el futuro
una colisiobn o confusion de actividades reflejada en el nombre de dominio
disputado, pudiere crearse una situacion nueva que debiese ser resuelta en base

a otros criterios y con otras conclusiones.

Que en base a todos los fundamentos anteriormente expuestos, este
sentenciador concluye que ninguna de las solicitudes en disputa infringe normas
sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil o
derechos validamente adquiridos, no obstante lo cual, en virtud de los criterios de
prudencia y equidad expuestos en los considerandos precedentes, corresponde
acoger la pretension del Primer Solicitante, cuyo derecho pertinente nacié con
anterioridad a aquél invocado por el Segundo Solicitante, que ha demostrado
haber obrado de buena fe y en un ambito diferente al del Segundo Solicitante,
gue da uso efectivo a sus nombres de dominio que incluyen el concepto «Latam»
y que no ha revelado una voluntad de aprovechamiento respecto de la marca del

Segundo Solicitante.
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Que aun en el supuesto de estimarse que ambas solicitudes de asignacion se
encuentran en una situacion de igualdad o equiparidad de condiciones, la
controversia de autos debiera resolverse conforme a otro criterio de equidad y de
prudencia, esto es, el principio de prioridad en el tiempo o prior in tempore potior
in iure —confundido por muchos con el concepto técnico de Internet first come
first served—, asignandose en tal caso el nombre de dominio en disputa a quien

lo solicité en primer lugar.

Que el parrafo final de la regla 8 RFR-CL dispone que «Las costas del arbitraje
seran compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando
de ello al primer solicitante en el caso de un conflicto por inscripcion [...]. Sin
perjuicio de lo anterior, el arbitro podra condenar al pago de la totalidad de las
costas del arbitraje, a aquél de los solicitantes que haya pedido el nhombre de
dominio rechazado a inscripcion en casos en que fuere evidente la existencia de
derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante
haya actuado de mala fe, o en que el arbitro determine que no ha tenido motivo
alguno para litigar». En la especie, no concurren ninguno de los presupuestos de
excepcion establecidos en la citada norma. Adicionalmente, conforme fluye del
meérito del proceso y de los considerandos precedentes, el Segundo Solicitante
ha tenido motivos plausibles para litigar, mediante la presentacion de una
solicitud sobre el nombre de dominio litigioso y posterior demanda, pretension
gue este sentenciador estima entendible, mas no por ello amparable, de manera

no corresponde condenarlo en costas.

Y de conformidad, asimismo, con lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de

Mediacion y Arbitraje contenido en la Reglamentacion para el Funcionamiento del

Registro de Nombres del Dominio CL y lo dispuesto en los articulos 222 y siguientes

del Cddigo Organico de Tribunales y articulos 636 y siguientes del Cdédigo de

Procedimiento Civil,

SE RESUELVE

Acoger la demanda deducida por ID-LATAM S.A. (ID S.A.) y, en consecuencia,
rechazar la solicitud de asignacion del nombre de dominio <latamcorporate.cl>

presentada por Lan Airlines S.A., ordenando su eliminacion.
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Il.-  Rechazar la demanda deducida por Lan Airlines S.A.

lll.-  Asignar el nombre de dominio <latamcorporate.cl> a ID-LATAM S.A. (ID S.A),
RUT 76.084.624-4.

IV.- No condenar en costas a Lan Airlines S.A., por haber tenido motivos plausibles

para litigar.

Notifiquese a las partes. Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile Departamento de
Ciencias de la Computacion de la Universidad de Chile y notifiquesele la presente

sentencia para los fines correspondientes.

Rol N° 6-46-2012.

Fallo dictado por el juez arbitro don Marcos Morales Andrade. Autorizan en calidad de
testigos dofia Annabela Droguett L., cédula nacional de identidad N° 13.442.405-2, y
dofia Claudia Correa R., cédula nacional de identidad N° 8.549.839-8.
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