GONZALO SANCHEZ SERRANO
TRIBUNAL ARBITRAL
Fax: 334 7338
e-mail:
arbitrajes-gonzalo@sanchez.cl
gonzalosanchezarbitrajes@gmail.com

RESOLUCION

ARBITRAJE: MINGA.CL

En Santiago a 11 de Agosto del afio 2008, Gonzalo Sanchez Serrano, juez arbitro arbitrador,

designado para resolver la disputa respecto del dominio minga.cl, vengo en dictar la presente
resolucion con el fin de poner término al juicio arbitral que en mi caracter de arbitro arbitrador, en
virtud de la Reglamentacion de Nic Chile, he asumido.

Son parte en autos Felipe Alfonso Gonzalez Cornejo, primer solicitante, con domicilio en

Principe de Gales #8450-a, comuna de La Reina, Santiago; y por la otra Sur Andino S.A., segundo
solicitante, representada por Claro & Cia, para estos efectos ambos domiciliados en Apoquindo
3669, Piso 6, Las Condes, Santiago.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1.

Con fecha 12 de marzo del 2008, se recibio en mi casilla de correo Oficio N° 08699 materia
solicita Arbitraje dominio minga.cl en el cual se me propuso como juez arbitro arbitrador
del conflicto ya referido de acuerdo a la reglamentacion de NIC Chile que incluye la
designacion arbitro y la renuncia de recursos procesales, entre otras reglas que las partes
expresamente aceptaron.

Con fecha 14 de marzo del 2008, mediante carta certificada de acuerdo a la Reglamentacion
de NIC Chile y correo electronico, este arbitro arbitrador declar6 aceptar el cargo y notifico
a las partes en conflicto por medio de carta certificada y las cit6 para una audiencia de
conciliacion consignacion de fondos y/o fijacion de normas de procedimiento para el dia 31
de marzo del 2008 a las 19:20 horas, lo cual consta en autos.

Que con fecha 31 de Marzo del 2008, se llevo a efecto comparendo decretado en autos, con
la asistencia de Ambas partes. En el mismo acto del comparendo se fijan las normas del
procedimiento otorgando un plazo de 15 dias habiles para que las dos partes presenten sus
argumentos y pruebas sobre su mejor derecho respecto del dominio en disputa, plazo del
cual toman conocimiento en el momento de la audiencia, quedando notificadas.

Que con fecha 18 de Abril del 2008, Maria Paulina Bardon Calvo, en representacion de Sur
Andino S.A., presenta escrito “Demanda Arbitral”

Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del segundo solicitante, son los
siguientes:

i.  Mi representado, Sur Andino S.A., filial de sociedad Andénima Vifia Santa Rita,
empresa de reconocido prestigio que explotan el giro vitivinicola, utiliza desde
hace mas 4 afios la marca minga para identificar a uno de sus vinos mas valorados
en el extranjero.

ii. La marca la minga se encuentra registrada como arca comercial tanto en Chile
como en el extranjero.

iii.  De acuerdo a lo previsto en la reglamentacion del NIC Chile que regula esta clase
de controversias, se procedidé con la designacion de un arbitro aceptando usted y
citando en el mismo acto a las partes a una audiencia de conciliacion para el dia 31
de marzo del 2008. En dicha audiencia no se llegd a acuerdo, como tampoco se
logré acuerdo en previas conversaciones sostenidas.



1v.

V1.

El acuerdo con la contraparte se hizo imposible al solicitar esta un reembolso
cercano al milléon y medio de pesos por los gastos incurridos en la activacion del
nombre de dominio en disputa. Debe considerarse como normativa basica y rectora
el articulo 14 contenido en el llamado reglamento interno de NIC Chile, en el cual
sefala textualmente que: “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.

La solicitud de minga.cl, efectivamente contraria las normas vigentes sobe abusos
de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, pues
pretende aprovecharse -o al menos ignorar- de una marca ajena (registrada y
reputada) en su propio beneficio, con el siguiente enriquecimiento ilicito que tal
acto conlleva.

La solicitud de minga.cl efectivamente afecta derechos validamente adquiridos por
mi representado, pues pretende apropiarse de la expresion minga que es marca
registrada de mi representado.

6. Al efecto acompafia los siguientes documentos:

1.
ii.
iii.
1v.
V.
Vi.

Copia simple del certificado de registro N° 689756.

Copia simple del certificado de registro N° 3460235, de la Comunidad Europea
Copia simple del certificado de registro N° VR2003 03116, en Dinamarca
Copia simple del certificado de registro, en Irlanda.

Copia simple del certificado de registro N° 162379, en Costa Rica

Set de documentos recogidos de Internet.

7. Que con fecha 24 de marzo del 2008, Paulina Galecio Contreras, en representacion del
primer solicitante, presenta escrito “Se asigne dominio del sitio Web minga.cl al primer
solicitante, Don Felipe Alfonso Gonzalez Cornejo, y en subsidio, se asigne el dominio del
sitio Web minga.cl, al primer solicitante, con delimitacion de uso del dominio en cuestion”.

8. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del primer solicitante, son los
siguientes:

1.

ii.

iii.

1v.

Vengo en solicitar a UD.- que el nombre de dominio en disputa minga.cl, sea
asignado ami representado, don Felipe Alfonso Gonzalez Cornejo, primer
solicitante del sitio Web “minga.cl”, por las razones que expondré a continuacion,
entre ellas, el ser reconocido por una gran cartera de clientes, desde hace unos afios
como titular de la expresion “minga.cl”, para distinguir la produccion y disefio de
diversos trabajos audiovisuales, por tanto, ¢l es quien posee mejor derecho a
obtener la titularidad del nombre de dominio “minga.cl”; y , por no existir un
conflicto de intereses al adjudicarle el dominio al primer solicitante.

Don Felipe Alfonso Gonzalez Cornejo, persona natural, es un microempresario del
rubro audiovisual. Su trabajo consiste, desde el afio 2005 a la fecha, en la
elaboracion de producciones audiovisuales para sus clientes, quienes encargan, a
través del contacto “mingaproducciones.cl” o actualmente, del correo
contacto@minga.cl, la ejecucion, mantencion y operatividad de diversos servicios
audiovisuales, tales como: creacion y disefio de paginas Web, produccion de videos
multimedia y animaciones computacionales (un servicio completamente distinto a
la clase para la cual la contraria tiene la expresion “la minga”).

Esta actividad ha sido desarrollada hasta hoy sin que hay asido necesario inscribir
la marca. Sin embargo, como su negocio ha ido creciendo y cobrando mayor
relevancia en el mercado, pretende hacerlo una vez que esta controversia haya
acabado, puesto que seria ilogico inscribir la marca minga si finalmente se
determina que no puede usar el sitio Web minga.cl, ya que, de ser asi las cosas, no
se contaria con seguridad alguna sobre el hecho de que la contraria, Sur Andino
S.A., no se volviera a oponer a cualquier otro dominio que contenga la palabra
minga.

Felipe Gonzélez opera con el nombre de dominio “mingaproducciones.cl”, sitio
Web del cual es titular desde el 11 de junio del 2007; siempre estuvo interesado en
la expresion “minga.cl”, pero no fue posible solicitarla con anterioridad, pues dicho
sitio era de titularidad de la Universidad de Los Lagos. Sin embargo, al quedar el
sitio vacante el Sr. Gonzalez solicité el sitio, efectuando el pago correspondiente,
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como primer solicitante, habilitindole NIC Chile la pagina Web “minga.cl”, pero
encontrandose con la posterior solicitud y oposicion de Sur Andino S.A.

Se hace presente que esta parte tiene conocimiento de que Sur Andino S.A. se ha
opuesto a esta solicitud por cuanto posee una marca registrada en el DPI
correspondiente a la clase 33, esto es “bebidas alcohodlicas, con excepcion de
cerveza”, de un vino llamado “La Minga”, no contando con una pagina de la propia
empresa que lo promocione, ni siquiera en el sitio laminga.cl se puede apreciar este,
puesto que el sitio se encuentra en desuso.

Felipe Gonzalez Cornejo, primer solicitante, cumplié con todos los requisitos
establecidos para su inscripcion, pagando la tarifa respectiva. El dominios esta
dedicado tnicamente a la difusion, promocion y contacto para la confeccion de
producciones audiovisuales en general, siendo este el Gnico rubro de interés de
Felipe Gonzalez. En consecuencia, la clase de producto que enmarca la expresion
“minga”, no puede confundirse ni asimilarse de manera alguna con la marca de
vino La Minga, por la diferencia, en primer lugar, en el nombre de la marca con el
nombre del dominio dada por el articulo “La” y por la inexistente relacion entre los
productos audiovisuales y vitivinicolas.

Felipe Gonzalez no ha denominado a su pagina y productora con el nombre de
minga con el fin de usufructuar la fama que pudiese tener el vino “la minga” que es
comercializado por la contraparte.

De hecho haciendo una btisqueda de la expresion minga a nivel de usuario en el
motor de busqueda Google, es dificil hallar la expresion minga relacionada a Sur
Andino S.A.; son aproximadamente 940.000.- paginas en las que se encuentra
presente la palabra minga, 430.000 paginas en espafiol siendo estas 7030 paginas
chilenas. Ahora bien, si se busca usando la frase: “+ “la minga”+ “Cabernet
Sauvignon” si es posible encontrar la relacion entre esta denominacion y la segunda
solicitante. Tomese en cuenta el hecho de que el segundo solicitante tiene el
dominio laminga.cl y que este esta en desuso.

Para Felipe Gonzalez la expresion “Minga” significa la identificacion de su trabajo
lo que es reconocido en todo el mercado nacional e internacional. Importantes
clientes de Felipe Gonzélez, tales como “Evercrips” o Fundacion “Participa”,
utilizan el contacto del sitio mingaproducciones.cl y, actualmente, minga.cl para
solicitar sus servicios profesionales.

Por otra parte la expresion “La Minga” es similar, pero diferente a la expresion
“Minga”. Es evidente que los consumidores o clientes no pueden llegar a
confundirse entre estas expresiones porque se dirigen a dos rubros radicalmente
distintos y muy especificos, sobre todo porque la marca de vinos la minga, al
menos en el mercado nacional, no tiene ni relevancia ni promocién ni difusion,
tampoco existe ningln sitio operativo de la opositora donde de a conocer esta
marca de vinos.

En este sentido, Felipe Gonzalez es quien tiene mejor derecho para la utilizacion de
la expresion minga, y la opositora tendra solo un mejor derecho para la inscripcion
de un sitio que incluyera el articulo “LA”, toda vez que Sur Andino S.A., no puede
pretender tener el monopolio de toda expresion que contenga la palabra minga,
menos aun si su marca ha sido diferenciada con el articulo “LA”.

Hay que tener presente que existen otros dominios que ya contiene la expresion
minga: arquiminga.cl, arteminga.cl, clubminga.cl, espaciominga.cl, fondominga.cl,
la-minga.cl, mingacreativa.cl, mingaeventos.cl, mingaproducciones.cl,
radiominga.cl.

Es importante esclarecer que de no asignase el dominio a mi representado el
perjuicio para mi cliente es alarmante, toda vez que desde 2005 se encuentra
operando bajo dicho nombre y tiene una amplia cartera de clientes que lo contactan
a través del espacio minga.cl.

Resulta sorprendente he incoherente que habiendo una inscripcion de fecha muy
posterior a la que motiva este arbitraje, 11 de febrero del 2008 sur Andino S.A. no
se haya opuesto o revocado si eso correspondiere, como lo hizo con la solicitud de
inscripcion de mi mandante. En efecto se inscribido el sitio la-minga.cl
correspondiente a una revista, la cual si contiene la misma he idéntica expresion
que la marca del vino, pero al parecer no le afecta su coexistencia a la marca de
vino, tal como deberia ocurrir en este caso. Con este hecho queda claro que existe
un evidente desinterés por la contraria sobre utilizar el sitio Web con la marca de su



producto. En este punto no entendemos, porque si se opone a que mi manante use
los medios necesarios para desarrollar su actividad econdémica y profesional.

xv.  Siguiendo la légica del RFC 1597 domain name system structure, que en su punto
4, N° 1, segunda parrafo, establece que “El registro de un nombre de dominio no
tiene estatus de marca registrada. Depende del que hace la peticion asegurarse de
que no viola ninguna marca registrada”, esta claro que Felipe Gonzalez no viola la
marca registrad “La Minga”, primero por recaer su solicitud en un sitio Web de
nombre distinto (minga y no la minga), y por realizar una actividad econdmica
completamente diferente a la que realiza Sur Andino S.A... En virtud de ello no es
coherente sostener que se afectaria y menos aun violaria la marca La Minga.
Cumple ademas con lo dispuesto en la ley 19.039 y en su respectivo reglamento,
ademas respecta los principios de NIC.

xvi.  Esta parte quisiera hacer presente que desde que se generd la segunda inscripcion se
ha intentado llegar a un acuerdo con la contraria en el sentido de delimitar el uso de
la pagina minga.cl para asi evitar que cualquier eventual interés se vea afectado, por
poco probable que a esta parte le parezca, sin embargo hasta el dia de hoy no se ha
recibido una respuesta de la contraria.

9. Al efecto acompaiia los siguientes documentos:
i.  Impresion del dominio mingaproducciones.cl.
ii.  Copia de paginas Web.
iii.  Boletas de honorarios de trabajos realizados de Felipe Gonzalez
iv.  Impresiéon pagina minga.cl
v.  Impresion del NIC del formulario de dominio la-minga.cl
vi.  Impresion de la pagina del DPI
vii.  Impresion de la pagina del DPI, en que la marca es usada en diversas clases.
viii.  Impresion de la pagina del NIC, con dominios que contiene la expresion minga.cl

10. Que con fecha 07 de Mayo del 2008 se resuelve: Al Escrito: Demanda arbitral, se
resuelve, A lo principal: Se tiene por presentados los argumentos e intereses sobre
el nombre de dominio en disputa; Al primer otrosi: Por acompafiados bajo
apercibimiento del 346 N° 3 del C.P.C.; Al segundo otrosi: Téngase presente. Al
Escrito: Se Asigne el dominio...presentado con fecha 24-04-200, se resuelve; A lo
principal: Se tiene por presentados los argumentos e intereses sobre el nombre de
dominio minga.cl; a la peticion subsidiaria estése a lo que se resolvera en definitiva;
En el otrosi: Se tienen por acompafiados bajo apercibimiento legal que corresponda.

11. Que con fecha 28 de Mayo del 2008 Paulina Galecio Contreras, en representacion del
primer solicitante, presenta escrito “Formula Observaciones y Comentarios”.

12. Que con fecha 23 de junio del 2008, se resuelve: Al escrito Formula observaciones y
cometarios se resuelve; Se tienen por presentadas las observaciones a la prueba. Se
deja constancia que vencido el plazo la parte que es segundo solicitante no realizd
presentacion alguna. En virtud del numero 3 de las normas del procedimiento, citese
a las partes a oir sentencia.

CONCIDERANDO:
i.  Que este sentenciador, de los hechos que constan en el expediente, estima que el
primer solicitante ha acatado de buena fe.

ii.  Que la marca de la segunda solicitante, que ha sido promovida primordialmente en
el extranjero, es “LA MINGA”.

iii.  Que el rubro del primer solicitante difiere radicalmente de la actividad del segundo.

iv.  Que el primer solicitante ya es titular del nombre de dominio

MINGAPRODUCCIONES.CL compuesta de la expresion MINGA mas el
agregado genérico “producciones”.



v.  Que el primer solicitante opera con la expresion minga desde el afio 2005.

vi.  Que el segundo solicitante no demostrd interés en su momento en oponerse al
nombre de dominio la-minga.cl solicitado y registrado por un tercero.

SE RESUELVE:
Se asigna el dominio MINGA.CL al Primer solicitante Felipe Alfonso Gonzalez Cornejo con
prohibicion expresa de utilizarlo en el rubro para el cual la segunda solicitante tiene

registrada la marca L.a Minga.

Notifiquese por carta certificada a las partes y por e-mail bajo firma electronica a NIC Chile.

Como testigos de haberse dictado la presente resolucion firman dona Carolina Jara RUT:
13.715.557-5 y dofia Rosa Gemita Tramol Vasquez, RUT: 14.180.375- 1, ambas de mi mismo
domicilio.

Gonzalo Sanchez Serrano
Juez Arbitro Arbitrador

Carolina Jara Castro Rosa Gemita Tramol Vasquez
13.715.557-5 14.180.375-1



