Re.:

Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio likanantay.cl
Oficio OF13771

VISTOS:

1.

Que con fecha 21 de octubre de 2010, don RODRIGO MARTINEZ RAMIREZ, solicita la
inscripcién del nombre de dominio likanantay.cl. Posteriormente, con fecha 26 de
septiembre de 2010, BIOSIGMA S.A., representada en calidad de contacto administrativo
por dofia CATALINA BARANGER, solicita igualmente la inscripcién del mismo dominio
likanantay.cl, quedando asi trabado el conflicto materia de este arbitraje;

Que mediante Oficio OF13771, NIC Chile designa al infrascrito como arbitro para la
resolucién del conflicto sobre el referido dominio;

Que con fecha 2 de marzo de 2011, el infrascrito acepta el nombramiento de arbitro
mediante resolucién de la misma fecha en la cual, ademas, cita a las partes a una
audiencia de conciliacion o de fijacion de procedimiento para el dia 11 de marzo de 2011
a las 12:00 horas, en Malaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha
aceptacion notificada a las partes por correo electronico y por carta certificada;

Que con fecha 14 de marzo de 2011, se fija nueva fecha y hora para la audiencia de
conciliacion o de fijacion de procedimiento, para el dia 18 de marzo de 2011 a las 10:00
horas, en Malaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha resolucién
notificada a las partes por correo electrénico;

Que con fecha 18 de marzo de 2011, se efectla el comparendo fijado para ese dia, al que
asiste por un lado, el Primer Solicitante, don RODRIGO MARTINEZ RAMIREZ, y, por el
otro, dona CAROLINA MORA ALLENDE, quien comparece como agente oficiosa del
Segundo Solicitante, BIOSIGMA S.A., y acredita haber consignado el monto fijado como
honorarios provisionales por el arbitro. Llamadas las partes a conciliacion, ésta no
produce, por lo que se fijan las normas de procedimiento que rigen este juicio arbitral y se
concede un plazo para que dofia CAROLINA MORA ALLENDE acompafe poder del
Segundo Solicitante para representarlo;

Que con fecha 18 de marzo de 2011, se provee el escrito presentado con igual fecha por
dofia CAROLINA DEL RIO HERANE, en representacion del Segundo Solicitante,
BIOSIGMA S.A., teniéndose por cumplido lo ordenado, lo que es notificado a las partes
por correo electrénico;

Que con fecha 1 de abril de 2011, el Segundo Solicitante BIOSIGMA S.A., consigné el
saldo de los honorarios arbitrales correspondientes; lo que se certifica mediante
resolucién de fecha 12 de abril de 2011;

Que con fecha 7 de abril de 2011, dofia MARIA CAROLINA DEL RiO HERANE, en
representacion del Segundo Solicitante, BIOSIGMA S.A., presenta demanda de
asignacion del nombre de dominio likanantay.cl, argumentando que es una empresa
creada en el afno 2002 por la unién de CODELCO CHILE y NIPPON MINING & METALS,
CO. LTDA. producto de una alianza publico - privada para incorporar a la mineria los



avances en el desarrollo de la biotecnologia. Su objetivo es comercializar procesos y
tecnologias para la biolixiviacion de minerales como una manera de incrementar las
reservas mineras.

BIOSIGMA S.A., junto con considerar que los antecedentes marcarios constituyen un
elemento fundamental, hace presente que el concepto de nombre de dominio lleva
implicita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se
identifique como COCA COLA o NIKE efectivamente corresponda a dicha empresa. De lo
contrario, el concepto de la red mundial Internet careceria de sentido y se transformaria
en una red confusa y cadtica. En este sentido, cabe sefalar que en el derecho
comparado, y en los ultimos afios también en nuestro pais, se ha efectuado una
inmediata y légica relacién entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. En
razon de lo anterior, la relacion entre nombres de dominio y marcas comerciales es
estrecha y, por ende, los conflictos por asignacién de nombres de dominio debe ser
resuelta, entre otros, en atencidén a la titularidad de registros marcarios para el signo
pedido como dominio.

En tal sentido, el Segundo Solicitante indica que es titular de diversos registros marcarios
en Chile, entre los cuales se encuentran “LICANANTAY” Registro N° 793.710 para
distinguir productos de la clase 1 y Registro N° 793.713, para distinguir servicios de la
clase 40. Por consiguiente, le parece que resulta evidente que el dominio likanantay.cl
en disputa colisiona con la existencia de los registros citados. Agrega que es también
titular de los siguientes registros:

e “WENELEN”, Registro N°793.709 de fecha 3 de agosto de 2007, para distinguir
productos la clase 1.

e “WENELEN”, Registro N° 793.712 de fecha 3 de agosto de 2007, para distinguir
servicios de la clase 40.

e “YAGAN”, Registro N° 793.711 de fecha 3 de agosto de 2007, para distinguir
productos la clase 1.

e “YAGAN”, Registro N°793.714 de fecha 3 de agosto de 2007, para distinguir
servicios de la clase 40.

e “SBP”, Registro N° 900.584 de fecha 22 de octubre de 2010, para distinguir
servicios de la clase 40.

BIOSIGMA S.A. indica que ha aplicado oportunamente la politica de proteccion marcaria,
a fin de proteger los signos que la identifican esto es, ha registrado como marcas
comerciales los nombres de los tres microorganismos (“LICANANTAY”, “WENELEN” y
“YAGAN”) que constituyen los avances logrados en la biolixiviacién del azufre y del hierro
en minerales de cobre, lo que ha constituido uno de los principales logros de esta
empresa tecnologica. Ahade que es la legitima creadora de la expresion “LICANANTAY”
para identificar uno de los tres microorganismos (bacterias) utilizados en el proceso



tecnolégico de tanto éxito enunciado precedentemente, el cual se halla amparado en la
clase 1 del Clasificador Internacional como un producto propio del giro de su negocio.
Asimismo, BIOSIGMA S.A cree importante resaltar que en marzo de 2009, el Instituto
Nacional de Propiedad Industrial le concedi¢ la patente del microorganismo bautizado
“WENELEN”, constituyendo esto un hito en la historia de la investigacion en mineria y
metalurgia en el pais.

El Segundo Solicitante reitera que BIOSIGMA S.A ha desplegado una responsable y
consistente politica de proteccion de todos sus avances e investigaciones a través del
registro de sus marcas, lo que se ha traducido en el reconocimiento de la titularidad de las
mismas. En este sentido, se ha protegido adecuadamente y conforme a derecho, la marca
“LICANANTAY” de su propiedad, desplegando una politica nacional de proteccién de su
marca con el objeto de velar por sus legitimos derechos sobre ella. De esta manera, ha
pretendido mantener una adecuada transparencia y sana competitividad en el mercado,
ajustandose para ello a los principios y normas reglamentarias que regulan la asignacién
de los nombres de dominio. Al efecto, la asignacion de los nombres de dominio tiene sus
bases fundamentales en la observancia de los principios de la competencia leal y ética
mercantil, segun lo recogen los articulos 14 y 22 del Reglamento para el Funcionamiento
del Registro de Nombres del Dominio CL, referentes a la responsabilidad del solicitante
respecto de su inscripcion y a las causales de revocacion.

BIOSIGMA S.A. indica que es el legitimo creador y duefo de la marca “LICANANTAY”,
desplegando una adecuada politica de proteccion de este signo, el cual ha pasado a
constituir un signo notorio y famoso en el area de la mineria por resultar ser el nombre
con el que se bautizo a uno de los tres microorganismos que permitieron a BIOSIGMA
S.A. lograr un reconocido prestigio por sus avances en el campo de la biotecnologia unida
con los recursos mineros de Chile.

El Segundo Solicitante hace presente que de otorgarse el dominio en conflicto a un
particular, como lo es don RODRIGO MARTINEZ RAMIREZ, claramente existira un
perjuicio para BIOSIGMA S.A., quien gracias al desarrollo de un destacado grupo humano
de profesionales, ha otorgado a la denominacién “LICANANTAY” un prestigio reconocido,
incluso a nivel de gobierno, tal como se acredita en las publicaciones de Internet que se
acompanfan a su presentacion.

El Segundo Solicitante anade que el Reglamento de NIC Chile en el articulo 14 establece:
“Sera 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’.
BIOSIGMA S.A. estima que su mejor derecho se fundamenta en que éste ha solicitado el
nombre de dominio de buena fe, de acuerdo con las normas legales y constitucionales
que protegen el desarrollo y libre ejercicio de actividades econdmicas, siempre que sea
sustentado dentro de las normas legales, con plena conservacién de las buenas
costumbres y el orden publico, de manera que no se esta ante un caso de competencia
desleal y la solicitud del Segundo Solicitante no pasa a llevar ningun derecho de tercero,
sino que la solicitud de inscripcién del Primer Solicitante va en contra de la norma citada,
ya que no considera el derecho de propiedad que detenta BIOSIGMA S.A.

El Segundo Solicitante advierte que posee registros de marcas que son cuasi-idénticos



desde el punto de vista grafico, con la Unica diferencia dada por la letra “K” e idénticos
desde el punto de vista fonético, ya que ambos se pronuncian de igual manera. Agrega
que es titular de un derecho de propiedad adquirido con anterioridad a la solicitud del
nombre de dominio de autos, el cual se encuentra debidamente amparado en virtud a lo
establecido en el articulo 2 de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, en relacion al
articulo 19 N° 25 de la Constitucion Politica de la Republica. Asi, el articulo 2 primera
parte de la Ley N° 19.039, establece que “cualquier persona natural o juridica, nacional o
extranjera, podra gozar de los derechos de la propiedad industrial que garantiza la
Constitucion Politica, debiendo obtener previamente el titulo de proteccion
correspondiente de acuerdo con las disposiciones de esta ley’. Por su parte, el inciso 3
del articulo 19 N° 25 de la Constitucion Politica prescribe: “Se garantiza, también, la
propiedad industrial sobre las patentes de invencion, marcas comerciales, modelos,
procesos tecnoldgicos u otras creaciones analogas, por el tiempo que establezca la ley’.

Por otro lado, BIOSIGMA S.A., sostiene que constituye un hecho publico la circunstancia
que el Segundo Solicitante es conocido, se ha identificado y se le ha relacionado
directamente con el publico bajo el signo “LICANANTAY”. En tal sentido, dicha expresion
lo identifica y no cabe duda alguna que su utilizacién por parte de terceros en el mundo
real o de Internet induciria a un error o confusioén respecto del origen de los productos.
Segun el Segundo Solicitante, resulta evidente que si el dominio likanantay.cl es
asignado al Primer Solicitante, se inducira a los usuarios de Internet a error y confusion, lo
cual causara un real perjuicio a sus intereses. Adicionalmente, el Primer Solicitante no es
titular de ningun registro de marca ni dominio, lo que demuestra que no posee derechos
prioritarios ni anteriores sobre la marca y/o dominio en conflicto.

BIOSIGMA S.A. senala que después de la audiencia de fijacion de normas de
procedimiento, se intento llegar a un acuerdo amistoso con el Primer Solicitante, el cual
no llegd a buen término toda vez que la oferta de don RODRIGO MARTINEZ RAMIREZ
se basé en la venta del dominio likanantay.cl en US$ 10.000, tal como se acredita en la
copia del correo electrénico que se acompana, lo cual demuestra una falta de interés real
ya que dicho monto excede con creces el monto de inscripcion en NIC Chile, esto es $
18.900. Ademas, al ingresar al sitio Web en litigio, éste no muestra contenido alguno, lo
que sumado al hecho del alto costo ofrecido por el dominio, claramente deja dudas
respecto al real interés del Primer Solicitante.

El Segundo Solicitante concluye que se tenga a bien asignar el dominio likanantay.cl a
BIOSIGMA S.A. en virtud del mejor derecho que le corresponde, como ha sido sefialado
en autos;

Que con fecha 8 de abril de 2011, el Primer Solicitante, don RODRIGO MARTINEZ
RAMIREZ, hace su presentacion de mejor derecho argumentando que la inscripcién del
nombre de dominio likanatay.cl tiene como unico y fundamental objetivo el de mejorar la
conectividad con sus clientes, tratando de poder llegar en forma rapida y oportuna con sus
ofertas y promociones.

Don RODRIGO MARTINEZ RAMIREZ indica que una pagina Web es sin duda la forma



10.

11.

mas eficiente de publicidad y marketing y que se esta a la espera de la resolucidén de este
arbitraje para contratar el sistema Webpay, el cual sera en el futuro la forma primordial de
realizar transacciones con sus clientes, por lo que no obtener su dominio significa una
perdida significativa e invaluable.

El Primer Solicitante estima que el hecho de haber inscrito este dominio cinco dias antes
que el Segundo Solicitante constituye un hecho indesmentible y de evidente peso legal y
considera que los avala para poder seguir usando su nombre por Internet.

Don RODRIGO MARTINEZ RAMIREZ sefiala que el dominio likanantay.cl ya le
pertenecid, y es asi que desde julio de 2006 y hasta julio de 2008 tuvieron una pagina
Web likanantay.cl, la que desafortunadamente no continué por haber sido mal
confeccionada y mal distribuida.

El Primer Solicitante agrega que el nombre “LIKANANTAY” ha sido usado por él desde
hace mas de trece anos y es el simbolo distintivo de las etiquetas que llevan las prendas
de vestir que confecciona, lo que los diferencia y distingue ante sus clientes y esto es
principalmente debido a que el foco central de su trabajo esta fijado en el arte y estética
del pueblo Likanantay, el cual ha estudiado y divulgado por 20 afios, mostrando a todos
los chilenos y extranjeros que prefieren sus productos que el pueblo Likanantay posee la
mayor riqueza estética de todos los pueblos precolombinos que habitaron el territorio de
Chile.

Por otro lado, el Primer Solicitante argumenta que sus productos no guardan relacién
alguna con los del Segundo Solicitante, es decir, prendas de vestir con aplicaciones de
disefios del pueblo Likanantay no guardan relacion con una bacteria. En este sentido, el
Primer Solicitante hace presente que el nombre de la bacteria es “LICANANTAY” (el cual
corresponde a un grupo musical del norte de Chile y que actualmente utiliza una pagina
con el mismo nombre) y no “LIKANANTAY”, por lo tanto no se explica que la contraparte
pueda querer una pagina Web con un titulo de dominio que no corresponde exactamente
a su producto.

El Primer Solicitante concluye que los argumentos expuestos son lo suficientemente
solidos para otorgarle un mejor derecho sobre el nombre de dominio. A su vez, confia que
el hecho de ser un pequefio empresario y que la defensa haya sido efectuada por su
cuenta no menoscabe su actuar ante empresas poderosas y abogados prominentes.
Sostiene que los profesionales e instituciones de este pais son merecedores de su
confianza y que esta situacién va a ser resuelta en atencién al peso de los argumentos;

Que con fecha 12 de abril de 2011, se provee el escrito presentado de fecha 7 de abril de
2011 presentado por dofia MARIA CAROLINA DEL RIO HERANE, en representacion del
Segundo Solicitante, BIOSIGMA S.A. A su vez, se provee la presentacion de fecha 8 de
abril de 2011 hecha por el Primer Solicitante, don RODRIGO MARTINEZ RAMIREZ;

Que con fecha 14 de abril de 2011, se corrige la resoluciéon de fecha 12 de abril de 2011,
en lo relativo a la providencia recaida en la presentacion de fecha 8 de abril de 2011
hecha por el Primer Solicitante, don RODRIGO MARTINEZ RAMIREZ, dandose traslado



12.

reciproco a las partes por el plazo establecido;

Que con fecha 20 de abril de 2011, dofia MARIA CAROLINA DEL RiO HERANE, en
representacion del Segundo Solicitante, BIOSIGMA S.A. evacua el traslado, indicando
que el Primer Solicitante argumenta en su presentacion esencialmente lo siguiente:

a)

Considera a la pagina Web como la forma maés eficiente de publicidad y
marketing y alega estar esperando la resolucién de este arbitraje para contratar
el sistema Webpay, por considerarlo una forma primordial de realizar
transacciones con sus clientes. En contraposicion, BIOSIGMA S.A. estima que
ello no esta acreditado, toda vez que la pagina Web no se encuentra ni siquiera
creada, lo que se prueba con el impreso que se acompana en esta presentacion,
gue demuestra que el nombre dominio se encuentra inactivo. Segun el Segundo
Solicitante, ello denota una total falta de interés por parte del Primer Solicitante
que contrasta con la pérdida significativa e invaluable que dice le significaria
perder el dominio likanantay.cl.

Considera don RODRIGO MARTINEZ RAMIREZ que el hecho de haber inscrito
el dominio cinco dias antes que el Segundo Solicitante constituye un hecho
indesmentible y de evidente peso legal que le permitiria seguir usando el mismo
en Internet. Al respecto, BIOSIGMA S.A. admite que esto constituye un hecho
innegable, pero no otorga mejores derechos, toda vez que el Reglamento de NIC
Chile concede un periodo de 30 dias para la oposicion de terceros cuando éstos
se vean afectados; de modo que el Segundo Solicitante sélo actué de buena fe
y conforme a las normas que rigen la materia.

Manifiesta el Primer Solicitante el hecho de que el dominio likanantay.cl le
pertenecié entre los afos 2006 y 2008, hecho que acredita con la copia de la
factura del NIC. Sin embargo, BIOSIGMA S.A. sostiene que tal hecho no tiene
relevancia alguna, si se considera que la pagina Web no esta activa y hay entre
el 2008 y 2011 un transcurso de tiempo de 3 anos sin que se usara el sitio Web,
demostrando con ello una falta total de interés.

El Segundo Solicitante hace presente que es una destacada empresa que
cuenta con los registros marcarios anteriormente individualizados, demostrando
con ello el real interés que posee por dar la debida proteccion a los signos que la
identifican, y que en este caso es la denominacién “LICANANTAY”.

Que el Primer Solicitante sustenta su mejor derecho en que la expresidon
“LIKANANTAY” ha sido usado por ellos por mas de trece afnos. El Segundo
Solicitante hace ver que lo anterior no se ha acreditado, sino que el Primer
Solicitante s6lo ha acompanado etiquetas.

Que don RODRIGO MARTINEZ RAMIREZ no encuentra justificacion a la
demanda de asignacion del dominio likanantay.cl presentada por el Segundo
Solicitante, ya que existe diferencia en una letra; la “k” con la “C”,
desconociendo las similitudes evidentes entre la “K” y la “C” las que son cuasi-
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idénticas graficamente e idénticas fonéticamente, argumenta BIOSIGMA S.A.

Que con fecha 21 de abril de 2011, el Primer Solicitante, don RODRIGO MARTINEZ
RAMIREZ, evacua el traslado, indicando que es importante consignar que la red Internet
se ha desarrollado desde un principio como el mas amplio y pluralista sistema de
distribucion de la informacion en el mundo, para bien o para mal, y no como la parcela de
un pufiado de grandes empresas. Sefiala que en Internet tienen cabida desde un ama de
casa que vende platos de comida, hasta un fabricante de aviones, por lo que cree que la
alusién de los abogados demandantes al supuesto caos que propiciaria la aparicion de
particulares en la red es un sinsentido, pues no describe la esencia de la relacién entre
Internet y la sociedad civil. EI Primer Solicitante afiade que como microempresa, al igual
qgue la mayoria de los ciudadanos, ve en Internet una herramienta de informacién para el
emprendimiento, y no s6lo como un campo en el que despliegan los iconos y signos de
grandes marcas publicitarias.

El Primer Solicitante cree que no cabe el argumento de que la marca “LIKANANTAY” se
asocie en forma Unica y exclusiva a las bacterias producidas por BIOSIGMA S.A., ya que
esta expresién corresponde a una de las autodenominaciones étnicas de los atacamefios,
0 sea una de las formas en que ellos se nombran a si mismos. Esta palabra es de origen
cunsa, una lengua atacamena, y tiene cientos de afnos de uso aun desde antes de la
llegada de los esparoles, siendo reconocido asi por diversos estudios arqueolégicos y
antropolégicos, al punto de ser incluidos en los documentos oficiales sobre las
poblaciones indigenas como la Ley 19.253 llamada Ley Indigena. Por consiguiente, indica
que si “LIKANANTAY” fuera una palabra creada por la empresa BIOSIGMA S.A., si
tuviera en estrecha relacién con la aplicacién de la biologia, si el término hubiera surgido
desde los laboratorios de BIOSIGMA S.A., podriamos decir que la marca “LIKANANTAY”
es indivisible en cualquier ambito, real o virtual, del producto bacteria. Como no es el
caso, la empresa no puede esperar que sélo ellos utilicen la locucién cunsa likan-antay.

El Primer Solicitante argumenta que tiene un estrecho vinculo con el término, pues su
trabajo no nace en un laboratorio de experimentacién con bacterias para la lixiviacion, si
no de la infructuosa y humilde investigacion de la iconografia de esta cultura originaria
chilena, la que se ve plasmada en cada creacién del taller. Petroglifos y geoglifos
disefiados hace tanto tiempo, son los que inspiraron desde un primer momento el trabajo
que han realizado durante todos estos afios, por lo que afirman con vehemencia que su
producto si estd en estrecha relacion con el origen real y consignado de la expresion
“LIKANANTAY".

El Primer Solicitante advierte que en esta logica también cabe sefalar que
“LICANANTAY” con “C” difiere absolutamente con su “LIKANANTAY” con “K”, en cuanto
a que son productos totalmente diferentes, ya que por un lado esta una bacteria y por otro
prendas de vestir. Conforme a esto, el Segundo Solicitante no debe temer que se
produzca confusion alguna, ya que de ser asi, debieran entablar también una demanda en
contra de quienes si usan el nombre que a ellos les interesa: un grupo musical del norte
de chile que pertenece a la etnia “LIKANANTAY”.

Don RODRIGO MARTINEZ RAMIREZ sefiala que el Segundo Solicitante no puede
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pretender ser el Unico y exclusivo poseedor de los derechos de la palabra “LIKANANTAY”
y sus derivados en la red, ya que numerosas paginas usan esta palabra en relacion a
todos los aspectos que conciernen a un pueblo y su cultura. El Primer Solicitante agrega
que él mismo es uno de los usuarios de esta expresion por mas de trece afos con la
propiedad que le otorga mas de 20 anos de investigacion de las culturas precolombinas y
el estudio y divulgacion del arte y la estética del pueblo Likanantay.

El Primer Solicitante indica que es sabido también que los pueblos originarios son muy
celosos en lo que respecta a su cultura y es muy probable que los dirigentes indigenas de
la cultura Likanantay se sentirian sumamente molestos si supieran que la empresa minera
con la que tienen un serio conflicto de aguas utiliza su nombre genérico para nombrar una
bacteria.

Don RODRIGO MARTINEZ RAMIREZ hace presente respecto al acuerdo amistoso que
se sefnala en la presentacion del Segundo Solicitante, que la abogada de ésta le pregunt6
directamente si estaba dispuesto a ceder sus derechos de dominio, a lo que se respondi6
que no existia interés en primera instancia y que de ser asi, tendria que ser por una suma
de dinero que le resarciera de esta pérdida, y ese valor excede los $ 18.900 propuestos.

El Primer Solicitante advierte que en la actualidad no existe una pagina asociada al
dominio y esto se debe a que a las pocas semanas de haber inscrito el dominio se
presentd la solicitud competitiva, lo que impidié terminar el trabajo, el cual se pospuso
hasta que se definiera finalmente si el dominio le pertenece, lo que le parece logico y
sensato.

El Primer Solicitante aclara que su real y autentico interés es mejorar las capacidades de
comercializacion de su negocio y ningun otro y da fe de ello el hecho de que no existe
ningun otro dominio a su nombre, habiendo sido utilizado por el Primer Solicitante desde
el ano 2006.

El Primer Solicitante estima que de obtener el dominio BIOSIGMA S.A., no va de ninguna
forma a crear una pagina likanantay.cl, ya que no corresponde al nombre exacto de su
marca, por lo que a esta le es aplicable el refran “El perro del hortelano no come ni deja
comer’.

Don RODRIGO MARTINEZ RAMIREZ concluye que su Unico interés es terminar con esta
situacién para poder seguir adelante con su negocio, que ha constituido un periodo dificil
y complicado, por ser una empresa pequena y con recursos limitados, pero con la
conviccién de que tanto grandes como pequenos tienen el derecho a un espacio en
Internet y que la red debiera ser un espacio democratico y pluralista y no un lugar donde
las grandes empresas se establezcan como controladores absolutos s6lo por manejar
grandes recursos. Por tanto, solicita que la demanda del Segundo Solicitante quede sin
efecto y se le asigne el dominio likanantay.cl, el cual posee desde el afio 2006;

Que con fecha 31 de mayo de 2011, se provee el escrito presentado con fecha 20 de abril
de 2011 por dofia MARIA CAROLINA DEL RIO HERANE, en representacion del Segundo
Solicitante, BIOSIGMA S.A. A su vez, se provee la presentacion de fecha 21 de abril de
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2011 hecha por el Primer Solicitante, don RODRIGO MARTINEZ RAMIREZ, resolucion
qgue es notificada a las partes por correo electrénico;

Que con fecha 7 de julio de 2011, se cita a las partes a oir sentencia, resolucion que es
notificada a las partes por correo electrénico

Y CONSIDERANDO:

1.

Que de acuerdo al articulo 7 del Procedimiento de Mediacién y Arbitraje contenido en la
Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los
arbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendran el caracter de
“arbitrador” y, por ende, deberan fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le
dictaren;

Que el articulo 14 inciso primero de la Reglamentacién de NIC Chile senala que es de
responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripciéon 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 el mismo cuerpo legal en su articulo 10 inciso primero establece un término de 30
dias corridos contados desde la publicacién de la nueva solicitud en la lista de solicitudes
en tramite de la pagina Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados
tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias
solicitudes para ese nombre de dominio;

Que ambas partes litigantes han invocado en este juicio arbitral lo que estimaron son sus
legitimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto;

Que el Primer Solicitante, don RODRIGO MARTINEZ RAMIREZ, indica que el nombre de
dominio de autos hace referencia al pueblo Likanantay del norte de Chile. Agrega que
fabrica y comercializa prendas de vestir con aplicaciones de disefios del pueblo
Likanantay y que dicho nombre ha sido usado por él desde hace més de trece afios y es
el simbolo distintivo de las etiquetas que llevan las prendas de vestir que confecciona.
Dice que el foco central de su trabajo esta fijado en el arte y estética del pueblo
Likanantay, el cual ha estudiado y divulgado por mas de veinte afos, mostrando a través
de sus productos que el pueblo Likanantay posee la mayor riqueza estética de todos los
pueblos precolombinos que habitaron el territorio de Chile. Ademas, sefala que pretende
dar a conocer los productos que confecciona a través de la pagina Web likanantay.cl de
autos;

Que el Primer Solicitante indica que su conocimiento del término “LIKANANTAY” nace de
la investigacién de la iconografia de esta cultura originaria chilena, la que se ve plasmada
en cada una de sus creaciones;

Que el Primer Solicitante aclara que su real y autentico interés es Unicamente el de
mejorar las capacidades de comercializacion de su negocio y agrega que da fe de ello el
hecho de que no existe ningun otro dominio a su nombre. Sefala ademas que ha utilizado



10.

11.

12.

13.

14.

el nombre de dominio likanantay.cl desde el afio 2006, afo en el cual lo registré por
primera vez;

Que el Segundo Solicitante, BIOSIGMA S.A., indica que es una empresa creada en el afo
2002 por la unién de CODELCO CHILE y NIPPON MINING & METALS, CO. LTDA.
producto de una alianza publico - privada para incorporar a la mineria los avances en el
desarrollo de la biotecnologia. Su objetivo es comercializar procesos y tecnologias para la
biolixiviacién de minerales como una manera de incrementar las reservas mineras;

Que BIOSIGMA S.A. indica que ha protegido como marcas comerciales los signos que la
identifican, esto es, tres microorganismos llamados “LICANANTAY”, “WENELEN” vy
“YAGAN”, que constituyen los avances logrados en la biolixiviacion del azufre y del hierro
en minerales de cobre. Agrega que es la legitima creadora de la expresion
“LICANANTAY” para identificar uno de los tres microorganismos (bacterias) utilizados en
el proceso tecnolégico antes mencionado;

Que mediante la documentacién acompanada por el Segundo Solicitante, la cual no fue
objetada por el Primer Solicitante, BIOSIGMA S.A. ha acreditado ser titular de la marca
“LICANANTAY” Registro N°793.710 para distinguir productos de la clase 1 y Registro N°
793.713, para distinguir servicios de la clase 40;

Que BIOSIGMA S.A. indica, ademas, que la marca “LICANANTAY” ha pasado a constituir
un signo notorio y famoso en el area de la mineria, por resultar ser el nombre con el que
se bautiz6 a uno de los tres microorganismos que permitieron a BIOSIGMA S.A. lograr un
reconocido prestigio por sus avances en el campo de la biotecnologia unida con los
recursos mineros de Chile. No obstante, a juicio de este sentenciador, la documentacion
acompanada por el Segundo Solicitante, es insuficiente como para acreditar el caracter de
famosa y notoria de la marca “LICANANTAY” de su propiedad. A respecto, es necesario
hacer presente que el caracter de famosa ni notoria — en lo que dice relacién con las
marcas comerciales — debe ser conferida a través de una o més sentencias
administrativas o judiciales, ya sean nacionales o extranjeras, y no puede ser conferida
unilateralmente por una de las partes, como en este caso lo ha hecho BIOSIGMA S.A;

Que, consecuentemente, si la marca “LICANANTAY” no es famosa ni notoria,
dificilmente podria producirse confusion en el mercado entre ella y el nombre de dominio
en conflicto, de otorgarsele éste al Primer Solicitante;

Que el Primer Solicitante indica que los productos que fabrica y comercializa no guardan
relacion alguna con los del Segundo Solicitante, puesto que él fabrica y comercializa
prendas de vestir con aplicaciones de disefios del pueblo Likanantay y, en cambio, la
marca “LICANANTAY” Registro N° 793.710 distingue “microorganismos aislados para
ser aplicadas en procesos industriales de diferente tipo, en particular, en procesos
relativos a la mineria y el tratamiento de materiales” de la clase 1 y el Registro N°793.713
distingue “servicios de biolixiviacion de minerales y servicios de procesos de tratamiento
de todo tipo de minerales” de la clase 40;

Que por otro lado, don RODRIGO MARTINEZ RAMIREZ hace presente que el nombre de
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

la bacteria protegida como marca comercial es “LICANANTAY” y no “LIKANANTAY”. Por
consiguiente, el Primer Solicitante no se explica el interés que la empresa BIOSIGMA S.A.
pueda tener en el nombre de dominio likanantay.cl en conflicto, al no corresponder en
forma exacta al nombre de la bacteria mencionada ni a la marca comercial que tiene
inscrita;

Que la expresiobn “LICAN ANTAY” -o sus variantes fonéticas— efectivamente
corresponden al nombre que en el idioma kunza se le daba a la etnia indigena conocida
hoy generalmente como pueblo atacameno. Como tal, no es una expresion que haya sido
inventada por alguna de las partes litigantes en este juicio, y es evidente que la ella no se
asocia en forma unica y exclusiva a las bacterias producidas por BIOSIGMA S.A.;

Que tal como lo indica el Primer Solicitante, existe un grupo musical andino denominado
“LICAN ANTAY”, el cual actualmente utiliza una pagina con el mismo nombre, a saber,
licanantay.cl. A juicio de este sentenciador, si ya esta inscrito desde el afo 1997 el
nombre de dominio licanantay.cl a nombre de un tercero, en circunstancias que dicha
expresion es idéntica a la marca comercial de propiedad del Segundo Solicitante, no se
advierte como la existencia del nombre de dominio likanantay.cl en conflicto podria
inducir a los usuarios de Internet o consumidores en general un error o confusion respecto
del origen de los productos, en especial teniendo presente que los productos del Primer
Solicitante que tienen relacion alguna con los del Segundo Solicitante;

Que el Primer Solicitante ha acreditado fehacientemente ya haber sido titular del nombre
de dominio likanantay.cl objeto de este arbitraje. En efecto, como consta de la base de
datos de NIC Chile, don RODRIGO MARTINEZ RAMIREZ fue asignatario del nombre de
dominio likanantay.cl entre el 6 de junio de 2006 y 5 de julio de 2008, perdiéndolo al no
pagar la tasa de renovacion correspondiente. Por otro lado, la marca comercial
“LICANANTAY” del Segundo Solicitante fue solicitada el 5 de enero de 2007, esto es con
posterioridad a que don RODRIGO MARTINEZ RAMIREZ pidiera originalmente el nombre
de dominio likanantay.cl, de tal forma que no puede ser efectivo que el Primer Solicitante
haya copiado la marca de propiedad de BIOSIGMA S.A.;

Que por consiguiente, si se tiene presente que ya estuvo registrado con anterioridad el
nombre de dominio likanantay.cl de autos a nombre del Primer Solicitante, sin que se
hayan producido los errores o confusiones a los que alude BIOSIGMA S.A., que el nombre
de dominio licanantay.cl ya se encuentra asignado a un tercero, y que los giros de las
partes litigantes en este arbitraje son distintos y no relacionados, puede concluirse que no
habria impedimento alguno a que el dominio likanantay.cl le fuera asignado a don
RODRIGO MARTINEZ RAMIREZ;

Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaidos en las solicitudes
competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella de las
partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo;

Que, en consecuencia, teniendo presente los fundamentos y antecedentes hechos valer

por el Primer Solicitante y, en especial, atendiendo a los criterios de prudencia y equidad,
es que este arbitro ha llegado a la conviccion de que a don RODRIGO MARTINEZ
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RAMIREZ le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.
SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio likanantay.cl al Primer Solicitante, don RODRIGO MARTINEZ
RAMIREZ, RUT N¢ 10.398.098-4.

Cada parte se hara cargo de sus respectivas costas.

Notifiquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electronico.

Sentencia pronunciada por el arbitro, don Christian Ernst Suarez.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 640 del Codigo de Procedimiento Civil, autorizan esta
sentencia como testigos dofia Francesca Bravo Lorca y a dofia Alicia Medel Acuna, quienes

firman conjuntamente con el arbitro.

Santiago, 3 de octubre de 2011.-

Christian Ernst Suarez
ARBITRO

Testigos:

Francesca Bravo Lorca Alicia Medel Acufia
RUT 16.007.715-8 RUT 5.994.801-6
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