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SENTENCIA
milmail.cl
Rol N° 063-2010

Santiago, siete de enero de dos mil once.
VISTOS:

Que con fecha veintinueve de mayo de dos mil diez, los sefiores Gestion Estrategia y
Tecnologias Limitada, siendo su contacto administrativo don Pablo Céspedes Sotomayor,
ambos domiciliados en Uno Norte niimero novecientos sesenta y tres, Oficina trescientos
dieciocho, Talca, Talca, solicitaron ante NIC Chile la inscripcién del nombre de dominio
“milmail.cl”; que con fecha veinticinco de junio de dos mil diez, los sefiores Empresa de
Correos de Chile, domiciliados en Plaza de armas S/N, Santiago, Santiago, siendo su contacto
administrativo dofia Silvia Sepulveda, domiciliada en Estoril numero ciento veinte, Oficina
quinientos diez, Las Condes, Santiago, solicitaron, a su vez, ante NIC Chile la inscripcion del
nombre de dominio “milmail.cl”, dando lugar a este 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”. -

Que mediante oficio de NIC Chile numero trece mil treinta y cuatro, de fecha veintidés de
octubre de dos mil diez, se designé a la suscrita como arbitro para la resolucion del conflicto
sobre asignacion del referido nombre de dominio.

Que una vez aceptado el cargo de arbitro y jurado desempefiarlo en conformidad a la ley, se
cité a las partes a una audiencia de conciliacién y/o de fijacién del procedimiento. Segun
consta en autos, la resolucion antes indicada fue notificada a NIC Chile via e-mail y a las
partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar su respectiva solicitud, el cual se
entiende vélido para todos los efectos legales, segin lo establece el articulo 11 de la
Reglamentacion pertinente. .

Que a la audiencia de conciliacion y/o de fijacién del procedimiento seflalada, concurrieron
s6lo los segundos solicitantes, por lo que no se produjo conciliacion.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N° 8 inciso cuarto del Anexo 1, sobre
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje de la Reglamentacién para el Funcionamiento del
Registro de Nombres de Dominio CL, se procedi6 a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el
monto de los honorarios arbitrales.

Que en dicho procedimiento se establecid un plazo para que las partes presentaran sus
argumentaciones y pretensiones, para traslados y un periodo de prueba.

Que en el periodo establecido para la presentacion de argumentaciones y pretensiones solo los
seflores Empresa de Correos de Chile hicieron uso de dicho plazo, acompafiando en este
mismo periodo la prueba en que fundaban dichas pretensiones.

Que habiéndose conferido traslado a los sefiores Gestién Estrategia y Tecnologias Limitada,
no hicieron uso de él.

Se recibi6 la causa a prueba y se fij6 como hecho sustancial, pertinente y controvertido:
Existencia y hechos que constituyen el derecho alegado y se notificé a las partes de la
resolucidn que recibio la causa a prueba, segun consta en autos.

Que en el periodo establecido para la prueba ninguno de los solicitantes hizo uso de dicho
plazo, acompafiando la prueba en que fundaban dichas pretensiones;

Se citd a las partes a oir sentencia, con fecha veintisiete de diciembre de dos mil diez.
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Que existe constancia en autos que los sefiores Empresa de Correos de Chile pagaron la
totalidad de los honorarios arbitrales.

Que en cuanto a las argumentaciones y pretensiones de las partes, los sefiores Empresa de
Correos de Chile argumentan ser una institucion auténoma del Estado, que bajo su
denominacion legal desarrolla diversos actos juridicos tendientes al cumplimiento de sus
cometidos. Que su participacion en distintas actividades econdémicas requiere el empleo de
identificadores de Internet y marcas comerciales, esenciales para diferenciar sus multiples y
variados productos y servicios, de modo que los consumidores y usuarios identifiquen el
origen empresarial. Que han desarrollado ultimamente una campafia de posicionamiento
estratégico de la marca “Correos Chile”, lo mismo que con “Mi Mail” Que son titulares de
diversas marcas comerciales y nombres de dominio, entre los que destaca el dominio
“mimail.cl”. Que solicitaron una serie de marcas comerciales entre las cuales se encuentra “Mi
Mail”, las que a pesar de haber sido rechazadas en segunda instancia, da cuenta de su interés
legitimo. Sefialan la evidente similitud grafica y fonética entre los nombre es pugna, la que se
constata al comparar “milmail”, y “mimail”, “mymail”,“mmail”, lo que sin lugar a dudas se
presta para confusion en el publico consumidor. Sefialan que la adicion de la letra “L”, es una
circunstancia absolutamente insuficiente para conformar un nuevo nombre, verdaderamente
caracterizador de las actividades y servicios que los sefiores Gestion Estrategia y Tecnologias
Limitada pretendan ofrecer. Que lo anteriormente sefialado es en si mismo suficiente para
comprobar la vinculacion de la Empresa de Correos de Chile con-sus nombres de dominio
inscritos con anterioridad. Finalizan sefialando que, la concesion de este nombre de dominio, a
los sefiores Gestion Estrategia y Tecnologias Limitada, vulnera sus derechos sobre el distintivo
de su creacion y generaria confusion en el publico consumidor, en detrimento de sus legitimos
intereses.

Sefialan, ademas, que el principio “First Come First Served” no es aplicable en autos.
Mencionan, a modo de ejemplo, sus derechos marcarios como sigue: Solicitud de Registro N°
782.533, “MIMAIL”, mixta, servicios, clase 35; Solicitud de Registro N° 782.532, “MIMAIL”,
mixta, servicios, clase 38. Asi como su titularidad sobre los nombres de dominio “mimail.cl”,

“mmail.cl”, “mymail.cl” y “mi-email.cl” .

En el Derecho cita las normas contenidas en el articulo 14 del Reglamento de NIC-Chile y la
jurisprudencia nacional, en especial la sentencia del Juez Arbitro Juan Agustin Castellon, en el
conflicto sobre asignacion del nombre de dominio “mi-email.cl”, de fecha nueve de junio de dos
mil diez.

Como fundamento de su argumentacién acompaifia: Impresion de la pagina Web del Instituto
Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl, consulta sobre Solicitud de Registro N°
782.532, “MIMAIL”, mixta, servicios, clase 38, de fecha treinta de julio de dos mil nueve;
Impresion de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl,
consulta sobre Instancia administrativa de la Solicitud de Registro N° 782.532, “MIMAIL”,
mixta, servicios, clase 38, impresa con fecha diecinueve de noviembre de dos mil diez;
Impresién de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl,
consulta sobre Solicitud de Registro N° 782.533, “MIMAIL”, mixta, servicios, clase 35, de
fecha treinta de julio de dos mil nueve; Impresion de la pagina Web del Instituto Nacional de
Propiedad Industrial www.inapi.cl, consulta sobre Instancia administrativa de la Solicitud de
Registro N° 782.533, “MIMAIL”, mixta, servicios, clase 35, impresa con fecha diecinueve de
noviembre de dos mil diez; Copia obtenida desde la pagina Web de NIC Chile www.nic.cl,
consulta sobre Inscripcion del nombre de dominio “mimail.cl”, impresa con fecha impresa con
fecha diecinueve de noviembre de dos mil diez; Copia obtenida desde la pagina Web de NIC
Chile www.nic.cl, consulta sobre Inscripcion del nombre de dominio “mmail.cl”, impresa con
fecha diecinueve de noviembre de dos mil diez; Copia obtenida desde la pagina Web de NIC
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Chile www.nic.cl, consulta sobre Inscripcion del nombre de dominio “mymail.cl”, impresa con
fecha impresa con fecha diecinueve de noviembre de dos mil diez; Copia obtenida desde la
pagina Web de NIC Chile www.nic.cl, consulta sobre Inscripcion del nombre de dominio “mi-
email.cl”, impresa con fecha impresa con fecha diecinueve de noviembre de dos mil diez y
Copia de Sentencia dictada por el Juez Arbitro don Juan Agustin Castellon, en el conflicto
sobre asignacion del nombre de dominio “mi-email.cl”, de fecha nueve de junio de dos mil diez.

TENIENDO PRESENTE

1.- Que consta en autos que los sefiores GESTION ESTRATEGIA Y TECNOLOGIA
LIMITADA, tienen la calidad de primeros solicitantes puesto que presentaron su solicitud en
forma previa a los sefiores EMPRESA DE CORREOS DE CHILE;

2.- Que de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 14, Inciso 1° de la Reglamentacion para el
Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, las normas pertinentes para la
resolucién de un conflicto de esta naturaleza son, las normas sobre abuso de publicidad, los
principios de competencia leal y la ética mercantil, como los derechos validamente adquiridos
respecto de terceros;

3.-  Que igualmente el Anexo 1 de la Reglamentacion antes mencionada, que fija el
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje, en su articulo siete, establece el caricter de
“arbitrador”, de los arbitros competentes para la resolucion de conflictos de esta naturaleza, lo
que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislacion procesal civil, que el arbitro
debera resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dictaren;

4.- Que, ademads, en materias de nombres del dominio, se ha desarrollado un principio
resumido en la expresion inglesa “first come first served”, en virtud del cual la solicitud previa
en el tiempo prevalece sobre la solicitud posterior, excepto en caso de mala fe del primer
solicitante;

5.- Que este principio, en opinion de este Tribunal, estad consagrado, implicitamente, en el
articulo 8, inciso 4, del ANEXO 1, sobre Procedimientorde Mediacion y Arbitraje que
establece: “Para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia, el
arbitro emitira una resolucién que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer
solicitante, 0 que se mantenga su actual asignacion, en caso de solicitud de revocacion;

6.- Que en opinién de este sentenciador este principio no es exclusivo del sistema de
nombres del dominio sino que esta consagrado también en nuestro ordenamiento juridico, en
otras determinadas materias, tal es el caso, a titulo de ejemplo, el articulo 20 letra h) de la ley
19.039, Ley de Propiedad Industrial, que establece: “No podrédn registrarse como marcas: h)
aquellas iguales o que grafica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse
con otras ya registradas o validamente solicitas con anterioridad...”, donde consta que el
legislador le da preferencia a una solicitud previa en el tiempo en relacién con una solicitud
posterior;

7.- Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, este principio tiene
excepciones que estan consagradas en el mismo articulo ya mencionado y que estan
constituidas, en general, por casos en que el oponente a una solicitud de marca o el solicitante
posterior acredita un derecho o uso previo al de la solicitud prioritaria;

8.- Que este Tribunal, estima que este principio tiene aplicacion en la especie, siempre
que no sea posible resolver el conflicto en base a las normas previamente citadas y siempre y
cuando el solicitante posterior en el tiempo no acredite algin derecho, interés, uso o relacion
con el dominio en cuestion, que de acuerdo a las normas de prudencia de este sentenciador
amerite dejar sin efecto el mencionado principio; _ -
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9.-  Que, en consecuencia, en opinion de este sentenciador una vez presentadas las
solicitudes respectivas por las partes, y para la aplicacion de las normas mencionadas para la
resolucion del conflicto, éstas se encuentran en igualdad de condiciones y, el mencionado
principio debe ser aplicado en forma residual, esto es, en caso que ninguna de las normas
citadas pueda ser aplicada;

10.- Que respecto a las normas relativas al abuso de publicidad, los principios de
competencia leal y ética mercantil, este Tribunal deduce que no existe infraccion por ninguna
de las partes en conflicto, puesto que no se ha acreditado en autos un hecho material que
constituya dicha infraccion;

11.-  Que para determinar si existe infraccion a derechos validamente adquiridos, atendida
la naturaleza de la materia en conflicto, se hace necesario determinar, a su vez, la naturaleza de
la expresion que constituye el dominio en cuestién en estos autos y el interés de las partes
respecto de ella; 10.1 Al respecto, es un hecho cierto que no necesita prueba, que las
expresiones “milmail”, que constituyen este nombre de dominio, existen con mucha
anterioridad a cualquiera de las solicitudes, ya que corresponden a expresiones existentes en
lengua castellana e inglesa, respectivamente, con un significado claro y preciso;

12.-  Que lo antes expresado significa que estas expresiones no son creacion intelectual de
ninguna de las partes en conflicto en autos;

13.-  Que lo anterior se corrobora por inspeccion personal realizada por esta Arbitro al
registro que mantiene NIC Chile, donde aparecen asignados a diferentes personas, tanto
naturales como juridicas, numerosos dominios que incluyen tanto la expresién “mil” como
“mail 7}

14.-  Que por otra parte, de los antecedentes que rolan en el proceso se deduce que ninguna
de las partes tiene algin derecho o relacion con la expresion “milmail”, previo a su solicitud;
15.-  Que de lo antes expresado este sentenciador deduce que en el caso de autos no existe
infraccién a derechos validamente adquiridos y, mientras no se demuestre lo contrario, cada
una de las partes manifiesta un interés legitimo al nombre de dominio en cuestion, con la sola
presentacion de su solicitud,;

16.- Que no existiendo infraccion a las normas en base a las cuales pudiese ser resuelto este
conflicto, corresponde resolver aplicando el principio espécial resumido en la expresién
inglesa “first come, first served”, conforme a las normas de prudencia y equidad del
sentenciador;

17.-  Que respecto a la mala fe, en el caso sub lite, se presume la buena fe de las partes en
base a los principios generales de nuestro ordenamiento juridico y toda vez que no se ha
acreditado hecho material alguno que configure la mala fe;

18.-  Que en consecuencia, cabe, a continuacion, dilucidar si alguna de las partes en este
conflicto posee un derecho o uso en relacion al nombre de dominio en cuestion;

19.- Que respecto de los derechos de los sefiores GESTION ESTRATEGIA Y
TECNOLOGIA LIMITADA, consta que habiendo sido validamente notificado no
comparecieron en el proceso por lo que demuestran su interés con la sola presentacion de su
solicitud;

20.-  Que respecto de los derechos del segundo solicitante, habiendo comparecido durante
el curso del proceso, la prueba rendida da cuenta que si bien presentaron solicitudes de registro
de marcas en Chile, de la expresion MIMAIL, estas fueron rechazadas, en definitiva por lo que
no llegé a constituirse un derecho marcario sobre las mismas; que es titular de la asignacion
del dominio mimail.cl, cuyo registro data del veintiocho de octubre de dos mil diez, esto es,
de una fecha posterior a la primera solicitud de autos;

21.- Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, atendida la naturaleza y
caracteristicas propias del sistema de nombres de dominios, en este caso no son aplicables
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las normas sobre marcas comerciales, tanto respecto de las semejanzas como respecto del
principio de especialidad,;

22-  Que respecto de las semejanzas y el principio de especialidad, dado que un mismo
dominio sélo puede ser asignado a una sola persona, los usuarios del sistema han optado por
diferenciarlos, en caso de coincidencias de signos, por la agregacion, eliminacion o sustitucion
de uno o mas elementos alfanuméricos;

23.-  Que en la especie el dominio en cuestion ademds de tener diferencias graficas y
fonéticas con los dominios y marcas del segundo solicitante, tiene también diferencias
conceptuales que le otorgan una asociacion conceptual diferente y que lo individualiza
adecuadamente;

24.- Que, en consecuencia, le parece a este Tribunal que de acuerdo a los principios de
prudencia y equidad y no habiéndose demostrado por ninguna de las partes tener, previo a la
solicitud, una relacién con la expresiéon “milmail”, procede la aplicacién del principio, en
inglés “First come, first served”;

Que POR ESTAS CONSIDERACIONES vy visto en lo dispuesto en el Reglamento para el
Funcionamiento de Registro de Nombre del Dominio CL, anexo 1, Procedimiento de
mediacidn y arbitraje, articulo 8, inciso 4, SE RESUELVE:

1.- Asignese el nombre del dominio “MILMAIL.CL”, al primer selicitante sefiores GESTION
ESTRATEGIA Y TECNOLOGIA LIMITADA.

2.- Eliminese la solicitud de dominio a nombre de los sefiores EMPRESA DE CORREOS DE
CHILE.

3.-Que existiendo motivo plausible para litigar cada parte pagara sus costas.

Notifiquese por carta certificada la presente resolucion a las partes y a la Secretaria de NIC
Chile, firmese la presente resolucion por el Arbitro y por las Testigos, dofia Daniela Zamorano
Montenegro y dofia Maria Pia Bustos Alvarez en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
640, del Codigo de Procedimiento Civil y remitase el expediente a Nic Chile.
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Maria Pia Bustos A.
Testigo.



