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Asunto: FW: Arbitraje dominio - 'lonquimay.cl’ - fallo

De: Guillermo Carey C. <gcareyc@carey.cl>

Fecha: Thu, 15 May 2008 18:03:25 -0400

A: "lalome@entelchiel.cl™ <lalome@entelchiel.clajdbos@traiguen.cl™ <alobos@traiguen.cl>,
"dominios@allesandri.cl™ <dominios@allesandri,ctebarrera@allesandri.cl™
<ebarrera@allesandri.cl>, "jia@allesandri.cl"agallesandri.cl>, "'fallos@legal.nic.cl™
<'fallos@legal.nic.cl'>

CC: Maria Cecilia Mena <mmena@carey.cl>, Jorge Cabtneabrera@carey.cl>

Santiago, 15 de mayo de 2008.

l-. PARTE EXPOSITIVA
l. 1.- Constitucion del arbitraje.-

NIC Chile me notific6 de la designacibn como arbifarbitrador para resolver el conflicto por la
inscripcion del nombre de dominio “lonquimay.clésignacion que acepté con fecha 4 de julio de 2007
gue fue notificada a las partes y a NIC Chile mren electrénico.

l.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Alex Abdiel Lobos §éeejo, RUT 8.300.400-2, con domicilio en callenJua
Urrutia N° 699, Traiguén, correos electronicosiiad @entelchile.net alobos@traiguen.ccomo Primer
Solicitante; 2) Industria Metallrgica Scanavini $S.RUT 93.731.000-5 representada por Alessandri &
Compaiiia Ltda, y en autos por don Cristian Cebd&ltass, con domicilio en calle El Regidor N° 66s@i
10, comuna de Las Condes, Santiago, correos alemisd dominios@alessandti
ebarrera@alessandili cceballos@alessandri.cl y jia@alessandrcomo Segundo Solicitante, y 3)
Productora de Alimentos Lonquimay S.A., RUT 96.2@P-6, con domicilio en Avda. Alonso de
Cdérdova N° 5151, piso 8, Las Condes, Santiagoeosrelectronico villaseca@villaseca.cl

|.3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la inscripcaiel nombre de dominio “lonquimay.cl”, suscitadorent
las partes antes individualizadas.

|.4.- Procedimiento.

Que a fojas 8 y siguientes se encuentra el acla gne constan las normas de procedimiento que se
acordo que regirian la tramitacion de esta instaadiitral con la asistencia del Segundo Solictant

Considerando la inasistencia del Tercer Solicitaetearbitraje continué entre el Primer y Segundo
Solicitante.

|.5.- Periodo de Planteamientos.-
1.5.1.- Planteamientos de don Alex Abdiel Lobos dée€jo.

El Primer Solicitante no efectud planteamientodrettel periodo establecido para su formulacion.
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1.5.2.- Planteamientos de Industria MetalUrgican@eani S.A.

El Segundo Solicitante, a fojas 18 y siguientegieos que la titularidad de la marca “Lonquimay” en
diversas clases, la fama y notoriedad de esta meceoncederian mejor derecho para obtener la
asignacion del nombre de dominio en disputa.

Entre los principales argumentos de hecho del Skp8olicitante se encuentran los siguientes:

a. Sostiene el Segundo solicitante que su gestioh &migito de la industria y el rubro inmobiliario es
ampliamente reconocido en Chile.

b. Asimismo, sostiene el Segundo Solicitante que &i@e de dichos rubros, detenta la titularidad de
numerosos registros marcarios, entre ellos la nfamaquimay”, idéntica a la denominacién del
sitio del Primer solicitante.

c. Dicha coincidencia induciréa a error a los usuadesnternet, toda vez que las marcas de las que el
Segundo Solicitante es duefio y el nombre de doremidisputa son idénticos.

d. Afirma el Segundo Solicitante que sus marcas seegtian registradas hace afnos.

e. El Segundo Solicitante afirma haber registrado daca Lonquimay para todos los productos de las
clases 1, 6, 7, 9 y 11, bajo el registro N° 602.32&imismo, el Segundo Solicitante detenta la
titularidad del registro N° 597.614 para “Servicttes Inversiones de Corredores de Valores y de
Bienes, de administradoras de bienes muebles echigsiy de alquileres de todo tipo” de la clase
36.

Entre sus principales consideraciones de dereatzogiiamar su mejor derecho al nombre de dominio en
disputa sefala que:

a. Afirma el Segundo Solicitante que los nhombres deaidm constituyen una verdadera direccion
electrénica mediante la cual los usuarios conoceadestifican a una determinada empresa o
persona.

b. Sostiene el Segundo Solicitante que la coincideraiae el nombre de dominio y las marcas
registradas provocara confusién entre los usual®dnternet quienes ingresan al nombre de
dominio en consideracién al prestigio ganado pomarcas de que es titular.

c. Que al resolverse la titularidad de los nombresddminio debera estarse a lo que grafica y
fonéticamente ello produce a ojos y oidos de loswmidores que identificarian las marcas de
titular con el nombre de dominio en disputa. Estaasion constituiria una causal de error y
confusion al publico y contradice el espiritu deNarmativa vigente asi como los criterios
determinados por ICANN que han sido reconocidodgBreglamentacion de NIC Chile.

d. Sostiene el Segundo Solicitante que la aplicac&rmpdncipio ‘first come first served” constituiria
una gran injusticia pues el Primer Solicitante éstaprovechando el prestigio de las marcas del
Segundo Solicitante.

e. El Segundo Solicitante afirma que su mejor deresshencontraria fundamentado en la confusién
gue se provocaria con las marcas que con los afftanshecho prestigiosas y conocidas.

f. Adicionalmente sostiene el Segundo Solicitante tipree como empresa relacionada la compaiiia

inmobiliaria denominada Inmobiliaria Lonquimay S.A que expondria al Segundo Solicitante y
sus filiales a un riesgo incluso mayor al sefiakd@rse expuesto como grupo empresarial.
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Con el fin de acreditar sus dichos, a fojas 2Guisntes de autos, el Segundo Solicitante acomipajad
apercibimiento legal los siguientes documentos eeyacidad no fuera objetada:

a. Pagina de Internet www.scanavinigle presenta de manera oficial los productos yices
ofrecidos por el Segundo Solicitante.

b. Impresion de resultado de busquedas en paginaet@enh www.yahoo.condonde se acredita que
la expresion “Industria Metallrgica Scanavini S.8s’encontrada 147 veces.

c. Impresion de resultado de busquedas en paginaetaeéh www.google.obn que se acredita que la
expresion “Industria MetalUrgica Scanavini S.A."eexontrada 104 veces.

d. Impresion de resultado de busqueda en pagina dméntwww.altavista.cldonde se indica que
ingresada la expresion “Industria MetalUrgica Seam&.A.” se encontraron 147 resultados.

e. Listado de marcas comerciales registradas porgelré® Solicitante.

f. Folleto comercial de proyecto inmobiliario de lapFesa relacionada con el segundo Solicitante,
Inmobiliaria Lonquimay S.A.

g. Facturas de “Inmobiliaria Lonquimay S.A.” empreskacionada al Segundo Solicitante.
|.6 Etapa de respuestas.-
1.6.1 Respuestas del Primer Solicitante, Alex Abdabos Melgarejo.

Constan a fojas 76 de autos las respuestas dekiP@uwlicitante, entre los principales argumentos
encuentran los siguientes:

a. Sostiene el Primer Solicitante que requirio la lips@on del nombre de dominio con fecha 21 de
marzo de 2007.

b. Sostiene el Primer Solicitante que su mejor dersehencuentra fundamentado en que ha nacido en
Lonquimay.

c. Adicionalmente es titular de la pagina “traigueh.gue se constituido en un punto de encuentro
comunitario y que desea hacer lo mismo con su dindsal.

d. El propésito de la pagina cuyo nombre de dominiodisputa es mantener contacto entre los
habitantes de Lonquimay con el exterior, en comaaién al aislamiento geografico en que se
encuentran.

e. Que el Primer Solicitante desea resguardar el “b@min” de la comunidad frente a interese
particulares.

f. Que los documentos acompafados por el Segunddt&ukcen un otrosi de su presentacion se
refieren a la expresion y nombre de dominio “IndastMetallrgica Scanavini S.A.” y
“scanavini.cl”, cuestion no debatida en autos.

g. Por el contrario, las busquedas realizadas enussadlores referidos por el Segundo Solicitante al

ingresarse la palabra “Lonquimay”, sélo arrojanulteslos relacionados con la comunidad y la
ciudad de Lonquimay
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h. Que el Segundo Solicitante sélo detenta la titddéatti de una marca referida a la expresion
“Lonquimay” y ella se encuentra en la clase 36 C.

I. Las facturas sélo se encuentran referidas a sesuil@ publicidad prestados a la inmobiliaria.

j- El Primer Solicitante argumenta que al asignarskleombre de dominio se generarian diversos
beneficios para la comuna y los habitantes de Lioma

k. Sostiene que los eventuales perjuicios que se deeaun causar al Segundo Solicitante, podran
verse subsanados por medio de publicidad y un eaklmk en la pagina que el Primer Solicitante
alojaria bajo el nombre de dominio en disputa.

|. Del mismo modo, sostiene que mayor confusién sesatéa a quienes quisieran encontrar
informacion sobre dicha localidad.

m. Por ultimo, sostiene el Primer Solicitante que aoterioridad a que se generara la disputa por el
nombre de dominio, se encontraba desarrollandadanp destinada a Lonquimay con las mismas
caracteristicas que “traiguen.cl”.

.7 Notas aclaratorias.-

.7.1  Afojas 61, y considerando el estado @& $g encontraba la causa una vez transcurricerieldo

de respuestas, se declar6 clausurado el debatelcit las partes a oir sentencia. No habiéndosado

en este tribunal la conviccion necesaria paravestd disputa del nombre de dominio “lonquimay.si
ordend al Primer Solicitante acreditar de manefigisate el uso que se le otorgdé al nombre de damin
conforme alegd en su escrito de respuesta por nieddocumentos, material grafico u otro medio que
permita acreditar el uso o la intencion de usadetbre de dominio en disputa.

1.7.2 En cumplimiento de la resolucion decratadr este tribunal, el Primer Solicitante acondpaf
dentro de plazo, como consta a fojas 64 y sigusetiéeautos, los siguientes documentos:

(a) Declaracion jurada respecto del ofrecimiento deadtato realizado por el Primer Solicitante a la
Municipalidad de Lonquimay.

(b) Aceptacién del ofrecimiento de comodato por partelal Municipalidad de Lonquimay,
representado por el Sr. Alcalde.

Il. PARTE CONSIDERATIVA.

Il.1 Habiéndose clausurado el debate entre lagparfojas 61 de autos, en consideracion a que fésta
acompafado documentacion para la resolucion deferia, y las aclaraciones posteriormente requerida
por el tribunal, se resuelve el conflicto conforanas siguientes consideraciones.

1.2 A fojas 20, 41 y 42 de autos, el Segundo Ralite acreditd el registro de la marca ‘Lonquimagfa
distinguir productos las clases 1, 6, 7, 9 y 1jg Banumero de registro N° 602.334 y serviciodadelase

36 bajo el numero de registro N° 597.614. Sin pagule lo anterior, y ain cuando en materia decasar
dicha inscripcion autoriza el uso excluyente y esiclo en dichas categorias, esta limitacion de la
proteccion no existper se en Internet. A mayor abundamiento, debe congisieigue la identificacion de

la palabra “Lonquimay” alegada por el primer st¢dioie no se encuentra circunscrita a dichos product
por los motivos desarrollados a continuacion.

1.3 Debe considerarse que la expresion “Lonquinesytle uso comun para la designacion de una comuna
y volcan muy conocidos en Chile, lo que limita lasibilidad de vinculacion del nombre de dominio
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“lonquimay.cl” con Industria MetalGrgica Scanavifi.A. 0 su empresa relacionada “Inmobiliaria
Lonquimay S.A.”. En este sentido, el Segundo Salite no logré acreditar de modo alguno que las
busquedas en Internet bajo el descriptor “Lonquinthgran como resultados que identificaran dicha
expresion con el Segundo Solicitante.

Adicionalmente, tal como sefiala el Primer Soliddatas busquedas realizadas en buscadores resigecto
la expresion “Lonquimay” efectivamente arrojan teglos relacionados con la comunidad y la ciudad de
Longuimay y no con el Segundo Solicitante.

Il.4 Se encuentra acreditado en autos, por mediogddocumentos individualizados en el punto 1.7 de
esta sentencia, que el uso o la intencion de uselgBrimer Solicitante le dara al nombre de doonam
disputa podra coexistir sin que exista conflictada el nombre de dominio “lonquimay.cl” sera uétio
con el fin de mantener el contacto entre los hatdésgade Lonquimay con el exterior prestandole sewi

a la comunidad, los que seran administrados desuemhicipalidad de Lonquimay.

I1.5 De este modo, aunque el nombre de dominicesponde idénticamente a la marca registrada por el
Segundo Solicitante, ésta se encuentra limitadavaécgs de la clase 36 para “Servicios de Inverssode
Corredores de Valores y de Bienes, de administeadde bienes muebles e inmuebles y de alquileres de
todo tipo”, el hecho que “Lonquimay” sea una vozude comun, sumado al hecho —probado en autos —
gue el uso que el Primer Solicitante pretende Haombre de dominio en disputa no se relaciona de
modo alguno al ambito de proteccion de las maretsidas, la posibilidad de que exista confusion y
asociacion exclusiva del dominio por parte de ksanios de Internet al Segundo Solicitante es nainim

Il.7 En consideracion a lo expresado en 1.2, .3,y I1.5, el Segundo Solicitante no ha acrediitaener
mejor derecho al nombre de dominio en disputa, guegl caso de autos es posible la coexistencia
pacifica del nombre de dominio “lonquimay.cl” cars Iderechos emanados del registro N° 597.614 para
la clase 36, toda vez que no existe colision depcanya que el nombre de dominio sera utilizado para
mantener el contacto entre los habitantes de Lommpuicon el exterior, prestando diversos servicios
comunitarios.

Il SE RESUELVE

Considerando los argumentos antes referidos, seelvesasignar el nombre de dominio en disputa
“lonquimay.cl” a Alex Abdiel Lobos Melgarejo.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiqguese a las partes por carta certificadd\y@ Chile por correo electronico.
Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile pararsplouiento.

Sentencia por el juez arbitro arbitrador, don @uiflo Carey Claro.

Autoriza don José Ignacio Mercado Campero, Sedoeadat Tribunal.

Guillermo Carey Claro
Juez Arbitro.
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