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SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO
lostaylor.cl

Santiago, viernes quince de mayo de dos mil nueve.-

VISTOS:

Con fecha 3 de septiembre de 2008, don Bruce Taylor Montgomery, domiciliado en
Av. Apoquindo 6275, comuna de Las Condes, Santiago, solicit6 la inscripcion del nombre
de dominio “lostaylor.cl”.

Posteriormente, con fecha 8 de septiembre de 2008, la sociedad lan Taylor Y
Comparia S.A., de su giro, domiciliada en calle Prat 827, Of. 301, Valparaiso,
representada por el Estudio Sargent & Krahn, domiciliado en Av. Andrés Bello N® 2711,
Piso 199, Las Condes, Santiago, solicité igualmente la inscripcién del mismo nombre de
dominio “lostaylor.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el
“Procedimiento de Mediacion y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentacion
para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”.

Mediante oficio de Nic Chile N° 10082 de 5 de enero de 2009, se design6 al
infrascrito como arbitro arbitrador para la resolucion del conflicto sobre la inscripcion del
referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de arbitro en conformidad a la ley, se citd a las partes a
una audiencia de conciliacién y/o de fijacion del procedimiento.

Segun consta en autos, la resoluciéon antes indicada fue notificada a las partes
mediante carta certificada y a Nic Chile por correo electrénico.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar su
respectiva solicitud, el cual se entiende valido para todos los efectos legales, segun lo
establece el art.11 de la Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio CL, concurri6 a la audiencia de conciliacion y/o de fijacién del
procedimiento sefialada, so6lo el segundo solicitante, por lo que no se produjo
avenimiento, segun consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N? 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre
Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje de la Reglamentacién para el Funcionamiento
del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedi6 a fijar el procedimiento arbitral a
seguir y el monto de los honorarios arbitrales.
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A fs. 65y 84 respectivamente, las partes hicieron valer sus derechos solicitando en
definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa.

A fs. 91, se dio traslado a las partes por cinco dias para que hicieran sus
respectivos descargos.

Afs. 92y 97, las partes evacuaron el respectivo traslado.

A fs. 100, se recibi6 la causa a prueba.

A fojas 132, se citd a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que con fecha 3 de septiembre de 2008, don Bruce Taylor
Montgomery, solicité la inscripcion del nombre de dominio “lostaylor.cl”. Que

posteriormente, con fecha 8 de septiembre de 2008, la sociedad lan Taylor Y Compafiia
S.A., de su giro, solicitdé igualmente la inscripcion del mismo nombre de dominio
“lostaylor.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de
Mediacién y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentacion para el
funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”.

Que notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar su
respectiva solicitud, el cual se entiende valido para todos los efectos legales segun lo
establece el art.11 de la Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio CL, concurrid a la audiencia de conciliacion y/o de fijacion del
procedimiento sefalada, sbélo el segundo solicitante, por lo que no se produjo
avenimiento, segun consta en autos.

Que en mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N® 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre
Procedimiento de Conciliacién y Arbitraje de la Reglamentacion para el Funcionamiento
del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedié a fijar el procedimiento arbitral a
seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, en la etapa de discusién, el
primer solicitante expresa que solicitdo el nombre de dominio de autos, después de haber
verificado que no se encontraba inscrito a nombre de un tercero, con el objeto de
promover una actividad social basada en su apellido paterno y familiar de origen escocés,
el cual habria sido objetado por la empresa, segunda solicitante, lan Taylor Y Compania
S.A.

Agrega que “Los Taylor”, son una familia de origen escocés, que ha mantenido durante
siglos de residencia en Chile su cultura y tradiciones, lo que se habria mantenido hasta la
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fecha, basado en la buena voluntad de los miembros de la familia. Expresa también que
los escoceses se han organizado en “Clanes”. Que para conformar su estructura y
garantizar su continuidad de la sucesion hereditaria y su patrimonio cultural, la ley
escocesa habria contemplado el “Tanasite” o el “Mayorazgo”, siendo este concepto una
tradicion que la familia Taylor habria mantenido durante los siglos que lleva radicada en
Chile.

Senala también, que segun la linea de sucesién del mayorazgo de la familia “Taylor”
durante las ultimas generaciones, que explica, el derecho preferente para utilizar “Los
Taylor”, le corresponderia por derecho y tradicién al ostentar este Mayorazgo de la familia
“Taylor”, de lo cual se coligaria que la solicitud del segundo solicitante, apareceria
extemporanea, caprichosa, entre otros, y constituiria un desacato a una tradicién familiar
de generaciones.

Afirma ademds, que la tecnologia no permitiria que en Internet se desarrolle una
competencia pacifica en cuanto a los nombres de dominios, ya que so6lo es posible
asignar un determinado nombre de dominio a un solo titular, que por derecho le
corresponderia, siempre que se cumplan con los respectivos requisitos legales.

Luego describe la funcién del sistema de nombre de dominio en Internet.

Después analiza el argumento marcario al momento de decidir un conflicto por solicitudes
competitivas. Que base de ésto seria el principio “first come first served”, principio que
tendria aplicacién en todos aquéllos casos en que las partes estén en igualdad de
condiciones y cita la norma contemplada en el art.22 de la “Reglamentacién para el
Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL”. Que al respecto argumenta,
que el segundo solicitante seria titular de la marca comercial “Taylor”, registro 524.616,
que distinguiria entre otros servicios “Transporte maritimo, fluvial, terrestre y aéreo de
personas, animales, mercaderias, etc.” de la clase 39 y que ademas, tendria presencia en
la red a través de su pagina chile@iantaylor.com, y que no contaria con una pagina web

en el “.cl”, que corresponderia exactamente a su nombre comercial y giro, por lo que
guedaria demostrado que esta empresa no se veria impedida de tener presencia en la
red, con la permanencia del nombre de autos a su nombre.

Agrega que este conflicto, deberia encuadrarse, segun la doctrina, en un “conflicto
fortuito”, por la exclusividad de los nombres de dominio, condicion que lo diferenciaria de
las marcas comerciales.

Concluye sefalando que de acuerdo a lo expresado en autos, se concluye que éste tiene
un mejor derecho para que se le asigne el nombre de dominio de autos y se rechace la
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solicitud del segundo solicitante.

TERCERO: Por su parte, el segundo solicitante expresa que la sociedad IAN Taylor Y
Compania S.A., Shipping Agencies, fue fundada en el afio 1965 por don lan B. Taylor,
quien habria estado relacionado con el mundo naviero por mas de 50 afos. Que su primer
trabajo lo habria desarrollado en una agencia portuaria en la ciudad de Coquimbo Chile,
para luego trasladarse a la ciudad de Valparaiso, en donde trabaj6é en una de las agencias
de naves chilena mas importante de la época y después establecié su propia empresa de
agenciamiento. Que su objetivo ha sido brindar un servicio de calidad a todos sus clientes
en las actividades navieras. Que posteriormente se habria expandido por la costa oeste
de Sudamérica, abriendo una oficina en Callao, Peru, principales puertos de Chile y una
oficina en Guayaquil, Ecuador.

Agrega que entre los servicios que presta podriamos mencionar los servicios de agencia,
remolcadores, lanchas, transporte terrestre, logistica, entrega de combustibles vy
lubricantes marinos y corretaje de carga a todas partes del mundo, basados en los
principios de eficiencia, conocimiento y confiabilidad.

Expresa ademas, que es duefa de las marcas comerciales: “Taylor”, registro 524.616,
denominativa, para distinguir servicios de la clase 39, solicitud de renovacion de 1 de
septiembre de 2008; “lan Taylor Y Compania Sociedad Andnima”, denominativa, para
servicios de la clase 39, de 27 de abril de 2005; “Inversiones Taylor”, denominativa, para
establecimiento comercial de las clases 1 a 34, de 29 de diciembre de 1999, también para
servicios de la clase 36, registro 750.525 y para la clase 42, registro 750.526, ambos de
13 de febrero de 2006; “Taylor Logistics” registro 689.234, para la clase 36, registro
684.192, para la clase 35 y registro 680.944 para la clase 39. Que también seria duefo de
solicitudes de marcas desde el afo 2008, en actual tramitacién, de “Empresas Taylor” y
“Taylor Bunkers”, para la clase 35.

Agrega que es titular del nombre de dominio “taylor.cl”, y que al respecto el nombre de
dominio solicitado seria idéntico al citado precedentemente, siendo la Unica diferencia la

”

del articulo respectivo “los”, lo cual no podria ser considerado como un elemento
diferenciador suficiente. Que el primer solicitante con su solicitud, daria cuenta de su
intencion de aprovecharse de la fama y notoriedad que habria obtenido el segundo
solicitante a través de los afos, y que los usuarios de Internet pensaran que el nombre de
dominio en disputa “lostaylor.cl”, le pertenece.

Que a continuacién hace una descripcién de los nombres de dominio, su importancia.

Por ultimo cita los criterios aplicables a los conflictos de asignacion de nombres de
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dominio y de las normas de la denominada Politica Uniforme de Resolucion de Conflictos
de Nombres de Dominio, de normas del Reglamento de Nic Chile y del Convenio de
Paris.

Concluye expresando que por lo expuesto, considera que es titular de un mejor derecho
para la obtencion del nombre de dominio en disputa.

CUARTO: Que evacuando el traslado conferido, respecto de lo dicho por el segundo
solicitante, el primer solicitante afirma que por tener esa calidad, le corresponderia a la
contraria en su calidad de segundo solicitante acreditar alguna de las circunstancias
sefaladas en el art. 22 de la Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de
Nombres de Dominio .cl, con lo cual se estableceria el principio general y fundamental en
estas materias, salvo que el respectivo dominio haya sido inscrito en forma abusiva o de
mala fe, lo cual sefala, no ocurriria en la especie.

Agrega que la doctrina sobre la materia habria clasificado los conflictos por nombres de
dominios en tres categorias basicas: “Domain Name Grabbing” (apropiaciones del nombre
de dominio), que se referirian a una usurpacion propiamente tales y tiene por objeto en
general negociar con el duefio de la marca o signo distintivo; “Not quiete domain name
grabbing” (apropiaciones insuficientes del nombre de dominio) y “Logical choice” (casos
de coincidencia fortuita), en donde ambas partes tienen intereses legitimos sobre
determinado nombre de dominio, como lo seria el caso de autos, y en donde el principio
de la prioridad del primer solicitante, cobraria plena relevancia, dada la buena fe de
ambos solicitantes.

Que por lo anterior, y por lo expresado por ambos solicitantes, sefala que se podria
advertir que el segundo solicitante no ha acreditado mala fe o la existencia de un registro
abusivo por parte del primer solicitante, ni que tampoco un mejor derecho sobre el nombre
de dominio en litigio, por lo que su solicitud seria de buena fe, que tendria un interés
legitimo y que podria existir una coexistencia pacifica en la red. Que el principio de la
prioridad del primer solicitante, se encontraria reconocido en el art. 8 del anexo de la
Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .cl.
QUINTO: Que al evacuar el respectivo traslado, el segundo solicitante, IAN Taylor Y
Compania S.A., afirm6 al efecto que con respecto a la supuesta descendencia
genealdgica con que fundaria su derecho, IAN Taylor Y Compafia S.A., seria una
empresa de larga trayectoria, fundada hace mas de 50 afnos por el Sr. lan B. Taylor, quien
habria sido clave en el desarrollo de nuevas areas de negocios y que su labor comercial
habria sido reconocida por distinciones que senala.
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Agrega que en autos no existirian documentos que acreditaran los hechos en que
sustenta su mejor derecho. Ademas, que se irrogaria la propiedad de privilegios
industriales que no poseeria y al efecto expresa que “Bruce G. Taylor Montgomery”, no se
encontraria registrada en el INAPI, ya que efectio la busqueda respectiva sin que
apareciese que se encuentra registrada a su nombre dicha marca, ni similar y que seria
distinto su caso, ya que constaria en el proceso certificados ya acompafiados de
inscripciones de marcas a su nhombre, y que nuevamente menciona.

Que con respecto a una serie de expresiones que el primer solicitante utilizd6 en su
respectivo escrito de argumentaciones y defensas, como que la solicitud del segundo
seria “extemporanea”, “egoista” o que “constituiria un desacato a una tradicién familiar de
generaciones”, sefiala que él ha sido el que ha dado argumentos con documentos que
acreditarian lo dicho.

Agrega que con respecto al principio “First Come First Served”, éste sélo seria aplicable
en los casos en que ninguna de las partes pudiera acreditar un mejor derecho, lo que no
seria aplicable en el caso de autos, ya que habria acompanado bastante material para
fundar su posicién.

Senala que el hecho que la contraria sea primer solicitante, no la libera de su obligacién
de probar su mejor derecho y que ese principio de prioridad so6lo se aplicaria en caso de
gue ninguna de las partes pueda acreditar un mejor derecho.

Finalmente, argumenta que los usuarios de Internet, asociaran la expresion “Taylor” a su
empresa, lo cual constaté en el buscador “Google” para paginas en Chile, en donde
habria aparecido en primer lugar su empresa, lo cual acompanaria a los autos.

SEXTO: Que en la etapa de prueba el primer solicitante acompané a los autos y sin
objecion de contrario: 1) Copia simple de sentencia de 2 de Julio de 2008 respecto del
nombre de dominio “casabonita.cl’; 2) Copia simple de estado administrativo de Inapi
relacionada con la marca “Taylor”, registro 524.616, para la clase 39.

SEPTIMO: Que en la etapa de prueba el segundo solicitante acompafié a los autos y sin
objecion de contrario: 1) Copias de certificados de registros marcarios individualizados en
el considerando tercero precedente, referidos a marcas “Taylor”, “lan Taylor Y Compania
Sociedad Andnima”, “Inversiones Taylor”, “Taylor Logistics”, “Empresas Taylor” y “Taylor
Bunkers”, 2) Copia de la pagina web de Nic Chile donde consta que se encuentra
registrado a su nombre el nombre de dominio “taylor.cl”; 3) Impresién de la pagina web de
www.iantaylor.com; 4) Impresion del articulo "BBC inicia nuevo servicio mensual entre

Asia y WCSA”, publicado en el sitio “www.mundomarino.cl”; 5) Impresion del articulo
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“Detroit Chile S.A. construye lancha con altos estandares tecnoldgicos”, publicado en sitio
www.asimet.cl”; 6) Impresién del articulo “Principales importadores automotrices visitan
Puerto San Antonio”, publicado en el sitio “www.puertomartimo.cl” ; 7) Copia de la
sentencia recaida en el conflicto por inscripcion del nombre de dominio “vinasdelmaipo.cl”;
8) Impresién del buscador “Google” de la palabra “Taylor’; 9) Copias de articulos de
prensa; 10) Copias de correspondencia; 11) Copias de papeleria usada entre los afos
1980 y 2000; 12) Triptico con informacién de la empresa lan Taylor Y Cia. S.A., que
destaca su presencia nacional y también en puertos internacionales; 13) Tripticos

publicitarios; 14) Articulos de prensa; 15) Impresiones del sitio www.mundomaritimo.cl.
OCTAVO: Que segun consta en autos el primer solicitante es don Bruce Taylor
Montgomery, prioridad sobre el nombre de dominio “lostaylor.cl” y le corresponde por lo
tanto al segundo solicitante probar que tiene un mejor derecho sobre él o probar mala fe
en el primer solicitante.

NOVENO: Que al efecto el segundo solicitante sélo aleg6 tener un mejor derecho y para
acreditarlo, acompand a los autos los documentos sefalados en el considerando séptimo
precedente.

DECIMO: Que se desprende del registro de marca como del nombre de dominio de
propiedad del segundo solicitante, “taylor’, que sus derechos se encuentran
suficientemente resguardados y que igualmente, de dicha marca y nombre de dominio
inscritos a su nombre, se colige que ese es el “nombre” en general, que le interesa e
identifica su empresa y no otras denominaciones, ya que de lo contrario habria registrado
en su oportunidad a su nombre “lostaylor”.

DECIMOPRIMERO: Que atendida la naturaleza y caracteristicas propias de los nombres
de dominios y de esta clase de juicios, no son aplicables en la especie las normas sobre
propiedad industrial y el fallo acompanado de acuerdo a la regla general de nuestro
derecho, sélo tienen un efecto relativo y ademas no hacen variar lo resuelto por este
sentenciador.

DECIMOSEGUNDO: Que igualmente, no consta de la prueba rendida por el segundo
solicitante, mala fe del primer solicitante.

DECIMOTERCERO: Que por lo expuesto, este Arbitro ha llegado a la conviccién que no
existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en
disputa “lostaylor.cl”, ya que lo expuesto por las partes y la prueba rendida por el segundo
solicitante, no afectan la validez y prioridad de la solicitud de autos, no acreditan un mejor

derecho sobre el nombre de dominio en conflicto, ni mala fe en el actuar del primer
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solicitante.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto ademas lo dispuesto en la
Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, su
Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje y articulos 636 y siguientes del
Cédigo de Procedimiento Civil,

SE DECLARA:

I.- Que se asigna el nombre de dominio “lostaylor.cl” al primer solicitante esto es a don
Bruce Taylor Montgomery.

Il.- Que se rechaza la solicitud de la segunda solicitante la sociedad lan Taylor y
Compania S.A.

[ll.- Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese la presente sentencia a las partes, por correo certificado.

Notifiquesele la presente resolucion en su oportunidad, por correo electrénico a Nic Chile,
Departamento de Ciencias de la Computacion de la Universidad de Chile, y devuélvansele
los antecedentes.

DICTADO POR DON HECTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ARBITRO.
AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DONA
ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 4 — 2009.



