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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: "'1alome@entelchiel.cl'" <1alome@entelchiel.cl>, "'alobos@traiguen.cl'" <alobos@traiguen.cl>,
"'dominios@allesandri.cl'" <dominios@allesandri.cl>, "'ebarrera@allesandri.cl'"
<ebarrera@allesandri.cl>, "'jia@allesandri.cl'" <jia@allesandri.cl>, "'fallos@legal.nic.cl'"
<'fallos@legal.nic.cl'>
CC: María Cecilia Mena <mmena@carey.cl>, Jorge Cabrera <jcabrera@carey.cl>

 
 
Santiago, 15 de mayo de 2008. 
 
 
 
I-.        PARTE EXPOSITIVA
 
I. 1.- Constitución del arbitraje.-
 
NIC Chile me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la
inscripción del nombre de dominio “lonquimay.cl”, designación que acepté con fecha 4 de julio de 2007 y
que fue notificada a las partes y a NIC Chile por correo electrónico.
 
I.2.- Partes del arbitraje.-
 
Son partes en este juicio: 1) Alex Abdiel Lobos Melgarejo, RUT 8.300.400-2, con domicilio en calle Juan
Urrutia  N° 699, Traiguén, correos electrónicos lalome@entelchile.net y alobos@traiguen.cl, como Primer
Solicitante; 2) Industria Metalúrgica Scanavini S.A., RUT 93.731.000-5 representada por Alessandri &
Compañía Ltda, y en autos por don Cristián Ceballos Arcos, con domicilio en calle El Regidor N° 66, piso
10, comuna de Las Condes, Santiago, correos electrónicos  dominios@alessandri.cl,
ebarrera@alessandri.cl, cceballos@alessandri.cl y jia@alessandri.cl como Segundo Solicitante, y 3)
Productora de Alimentos Lonquimay S.A., RUT 96.502.240-6, con domicilio en Avda. Alonso de
Córdova N° 5151, piso 8, Las Condes, Santiago, correos electrónico villaseca@villaseca.cl.
   
 
I.3.- Objeto del arbitraje.
 
El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio “lonquimay.cl”, suscitado entre
las partes antes individualizadas.  
 
I.4.- Procedimiento.
 
Que a fojas 8 y siguientes se encuentra el acta en la que constan las normas de procedimiento que se
acordó que regirían la tramitación de esta instancia arbitral con la asistencia del Segundo Solicitante.
 
Considerando la inasistencia del Tercer Solicitante, el arbitraje continuó entre el Primer y Segundo
Solicitante.  
 
I.5.- Período de Planteamientos.-
 
I.5.1.- Planteamientos de don Alex Abdiel Lobos Melgarejo.
 
El Primer Solicitante no efectuó planteamientos dentro del período establecido para su formulación.
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I.5.2.- Planteamientos de Industria Metalúrgica Scanavini S.A.
 
El Segundo Solicitante, a fojas 18 y siguientes sostiene que la titularidad de la marca “Lonquimay” en
diversas clases, la fama y notoriedad de esta marca, le concederían mejor derecho para obtener la
asignación del nombre de dominio en disputa.
 
Entre los principales argumentos de hecho del Segundo Solicitante se encuentran los siguientes:
 

Sostiene el Segundo solicitante que su gestión en el ámbito de la industria y el rubro inmobiliario es
ampliamente reconocido en Chile.

a.

 
Asimismo, sostiene el Segundo Solicitante que la gestión de dichos rubros, detenta la titularidad de
numerosos registros marcarios, entre ellos la marca “Lonquimay”, idéntica a la denominación del
sitio del Primer solicitante.

b.

 
Dicha coincidencia inducirá a error a los usuarios de Internet, toda vez que las marcas de las que el
Segundo Solicitante es dueño y el nombre de dominio en disputa son idénticos.

c.

 
Afirma el Segundo Solicitante que sus marcas se encuentran registradas hace años.d.

 
El Segundo Solicitante afirma haber registrado la marca Lonquimay para todos los productos de las
clases 1, 6, 7, 9 y 11, bajo el registro N° 602.334.  Asimismo, el Segundo Solicitante detenta la
titularidad del registro N° 597.614 para “Servicios de Inversiones de Corredores de Valores y de
Bienes, de administradoras de bienes muebles e inmuebles y de alquileres de todo tipo” de la clase
36.     

e.

 
Entre sus principales consideraciones de derecho para afirmar su mejor derecho al nombre de dominio en
disputa señala que:
 

Afirma el Segundo Solicitante que los nombres de dominio constituyen una verdadera dirección
electrónica mediante la cual los usuarios conocen e identifican a una determinada empresa o
persona.

a.

 
Sostiene el Segundo Solicitante que la coincidencia entre el nombre de dominio y las marcas
registradas provocará confusión entre los usuarios de Internet quienes ingresan al nombre de
dominio en consideración al prestigio ganado por las marcas de que es titular.

b.

 
Que al resolverse la titularidad de los nombres de dominio deberá estarse a lo que gráfica y
fonéticamente ello produce a ojos y oídos de los consumidores que identificarían las marcas de
titular con el nombre de dominio en disputa. Esta situación constituiría una causal de error y
confusión al público y contradice el espíritu de la Normativa vigente así como los criterios
determinados por ICANN que han sido reconocidos por la Reglamentación de NIC Chile.

c.

 
Sostiene el Segundo Solicitante que la aplicación del principio “first come first served” constituiría
una gran injusticia pues el Primer Solicitante estaría aprovechando el prestigio de las marcas del
Segundo Solicitante.

d.

 
El Segundo Solicitante afirma que su mejor derecho se encontraría fundamentado en la confusión
que se provocaría con las marcas que con los años se han hecho prestigiosas y conocidas.

e.

 
Adicionalmente sostiene el Segundo Solicitante que tiene como empresa relacionada la compañía
inmobiliaria denominada Inmobiliaria Lonquimay S.A., lo que expondría al Segundo Solicitante y
sus filiales a un riesgo incluso mayor al señalado al verse expuesto como grupo empresarial.

f.
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Con el fin de acreditar sus dichos, a fojas 26 y siguientes de autos, el Segundo Solicitante acompañó bajo
apercibimiento legal los siguientes documentos cuya veracidad no fuera objetada:
 

Página de Internet www.scanavini.cl que presenta de manera oficial los productos y servicios
ofrecidos por el Segundo Solicitante.

a.

 
Impresión de resultado de búsquedas en página de Internet www.yahoo.com, donde se acredita que
la expresión “Industria Metalúrgica Scanavini S.A.” es encontrada 147 veces.

b.

 
Impresión de resultado de búsquedas en página de Internet www.google.cl en que se acredita que la
expresión “Industria Metalúrgica Scanavini S.A.” es encontrada 104 veces.

c.

 
Impresión de resultado de búsqueda en página de Internet www.altavista.cl, donde se indica que
ingresada la expresión “Industria Metalúrgica Scanavini S.A.” se encontraron 147 resultados.

d.

 
Listado de marcas comerciales registradas por el Segundo Solicitante.e.

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

f.

 
Facturas de “Inmobiliaria Lonquimay S.A.” empresa relacionada al Segundo Solicitante.g.

 
I.6 Etapa de respuestas.-
 
I.6.1 Respuestas del Primer Solicitante, Alex Abdiel Lobos Melgarejo.
 
Constan a fojas 76 de autos las respuestas del Primer Solicitante, entre los principales argumentos
encuentran los siguientes:

 
Sostiene el Primer Solicitante que requirió la inscripción del nombre de dominio con fecha 21 de
marzo de 2007.

a.

 
Sostiene el Primer Solicitante que su mejor derecho se encuentra fundamentado en que ha nacido en
Lonquimay.

b.

 
Adicionalmente es titular de la página “traiguen.cl”, que se constituido en un punto de encuentro
comunitario y que desea hacer lo mismo con su ciudad natal.

c.

 
El propósito de la página cuyo nombre de dominio se disputa es mantener contacto entre los
habitantes de Lonquimay con el exterior, en consideración al aislamiento geográfico en que se
encuentran.

d.

 
Que el Primer Solicitante desea resguardar el “bien común” de la comunidad frente a interese
particulares.

e.

 
Que los documentos acompañados por el Segundo Solicitante en un otrosí de su presentación se
refieren a la expresión y nombre de dominio “Industria Metalúrgica Scanavini S.A.” y
“scanavini.cl”, cuestión no debatida en autos.

f.

 
Por el contrario, las búsquedas realizadas en los buscadores referidos por el Segundo Solicitante al
ingresarse la palabra “Lonquimay”, sólo arrojan resultados relacionados con la comunidad y la
ciudad de Lonquimay

g.
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Que el Segundo Solicitante sólo detenta la titularidad de una marca referida a la expresión
“Lonquimay” y ella se encuentra en la clase 36 C.

h.

 
Las facturas sólo se encuentran referidas a servicios de publicidad prestados a la inmobiliaria.i.

 
El Primer Solicitante argumenta que al asignársele el nombre de dominio se generarían diversos
beneficios para la comuna y los habitantes de Lonquimay.

j.

 
Sostiene que los eventuales perjuicios que se le pudieran causar al Segundo Solicitante, podrán
verse subsanados por medio de publicidad y un eventual link en la página que el Primer Solicitante
alojaría bajo el nombre de dominio en disputa.

k.

 
Del mismo modo, sostiene que mayor confusión se causaría a quienes quisieran encontrar
información sobre dicha localidad.

l.

 
Por último, sostiene el Primer Solicitante que con anterioridad a que se generara la disputa por el
nombre de dominio, se encontraba desarrollando la página destinada a Lonquimay con  las mismas
características que “traiguen.cl”.    

m.

 
 
I.7        Notas aclaratorias.-
 
I.7.1     A fojas 61, y considerando el estado en que se encontraba la causa una vez transcurrido el período
de respuestas,  se declaró clausurado el debate citando a las partes a oír sentencia. No habiéndose formado
en este tribunal la convicción necesaria para resolver la disputa del nombre de dominio “lonquimay.cl”, se
ordenó al Primer Solicitante acreditar de manera suficiente el uso que se le otorgó al nombre de dominio,
conforme alegó en su escrito de respuesta por medio de documentos, material gráfico u otro medio que
permita acreditar el uso o la intención de uso del nombre de dominio en disputa.     
 
I.7.2     En cumplimiento de la resolución decretada por este tribunal, el Primer Solicitante  acompañó
dentro de plazo, como consta a fojas 64 y siguientes de autos, los siguientes documentos:
 

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

 
(b)   Aceptación del ofrecimiento de comodato por parte de la Municipalidad de Lonquimay,

representado por el Sr. Alcalde.
  
II. PARTE CONSIDERATIVA.
 
II.1 Habiéndose clausurado el debate entre las partes a fojas 61 de autos, en consideración a que éstas han
acompañado documentación para la resolución de la materia, y las aclaraciones posteriormente requeridas
por el tribunal, se resuelve el conflicto conforme a las siguientes consideraciones.
 
II.2 A fojas 20, 41 y 42 de autos, el Segundo Solicitante acreditó el registro de la marca ‘Lonquimay’ para
distinguir productos las clases 1, 6, 7, 9 y 11, bajo el número de registro N° 602.334 y servicios de la clase
36 bajo el número de registro N° 597.614. Sin perjuicio de lo anterior, y aún cuando en materia de marcas
dicha inscripción autoriza el uso excluyente y exclusivo en dichas categorías, esta limitación de la
protección no existe per se en Internet. A mayor abundamiento,  debe considerarse que la identificación de
la palabra “Lonquimay” alegada por el primer solicitante no se encuentra circunscrita a dichos productos,
por los motivos desarrollados a continuación. 
 
II.3 Debe considerarse que la expresión “Lonquimay” es de uso común para la designación de una comuna
y volcán muy conocidos en Chile, lo que limita la posibilidad de vinculación del nombre de dominio
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“lonquimay.cl” con Industria Metalúrgica Scanavini S.A. o su empresa relacionada “Inmobiliaria
Lonquimay S.A.”. En este sentido, el Segundo Solicitante no logró acreditar de modo alguno que las
búsquedas en Internet bajo el descriptor “Lonquimay” dieran como resultados que identificaran dicha
expresión con el Segundo Solicitante. 
 
Adicionalmente, tal como señala el Primer Solicitante, las búsquedas realizadas en buscadores respecto de
la expresión “Lonquimay” efectivamente arrojan resultados relacionados con la comunidad y la ciudad de
Lonquimay y no con el Segundo Solicitante.
 
II.4 Se encuentra acreditado en autos, por medio de los documentos individualizados en el punto I.7 de
esta sentencia, que el uso o la intención de uso que el Primer Solicitante le dará al nombre de dominio en
disputa podrá coexistir sin que exista conflicto, dado el nombre de dominio “lonquimay.cl” será utilizado
con el fin de mantener el contacto entre los habitantes de Lonquimay con el exterior prestándole servicios
a la comunidad, los que serán administrados desde la municipalidad de Lonquimay.
 
II.5 De este modo, aunque el nombre de dominio corresponde idénticamente  a la marca registrada por el
Segundo Solicitante, ésta se encuentra limitada a servicios de la clase 36 para “Servicios de Inversiones de
Corredores de Valores y de Bienes, de administradoras de bienes muebles e inmuebles y de alquileres de
todo tipo”, el hecho que “Lonquimay” sea una voz de uso común, sumado al hecho –probado en autos –
que el uso que el Primer Solicitante pretende dar al nombre de dominio en disputa no se relaciona de
modo alguno al ámbito de protección de las marcas referidas, la posibilidad de que exista confusión y
asociación exclusiva del dominio por parte de los usuarios de Internet al Segundo Solicitante es mínima.
 
II.7 En consideración a lo expresado en II.2, II.3, II.4 y II.5, el Segundo Solicitante no ha acreditado tener
mejor derecho al nombre de dominio en disputa, pues en el caso de autos es posible la coexistencia
pacífica del nombre de dominio “lonquimay.cl” con los derechos emanados del registro N° 597.614 para
la clase 36, toda vez que no existe colisión de campos ya que el nombre de dominio será utilizado para
mantener el contacto entre los habitantes de Lonquimay con el exterior, prestando diversos servicios
comunitarios.
 
 
III SE RESUELVE
 
Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa
“lonquimay.cl” a Alex Abdiel Lobos Melgarejo.
 
Cada parte pagará sus costas.
 
Notifíquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.
 
Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.
 
Sentencia por el juez arbitro arbitrador, don Guillermo Carey Claro.
 
Autoriza don José Ignacio Mercado Campero, Secretario del Tribunal.
 
 
 
 
 

__________________
Guillermo Carey Claro

Juez Árbitro.
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