JANETT FUENTEALBA ROLLAT
Juez Arbitro NIC Chile

Rol No. 123-2013
Juicio arbitral “"miquel.cl”
LMB EDICIONES LIMITADA vs. MIGUEL TORRES S.A.

SENTENCIA DEFINITIVA
ARBITRAJE POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO
MIQUEL.cl

Santiago, 7 de Marzo de 2014.

VISTOS:

Que con fecha 10 de Junio de 2013, LMB EDICIONES LIMITADA, con
domicilio en Dr. Roberto del Rio 1041, of. 601, Providencia, Santiago, inscribio
para si el nombre de dominio miquel.cl. Que encontrandose dentro de plazo,
con fecha 5 de Julio de 2013, MIGUEL TORRES S.A., representada por el
Estudio F. Villaseca, domiciliada para estos efectos en Avda. A. de Coérdoba
5151, piso 8, Santiago, solicitd a su vez el referido nombre de dominio.

Que conforme a lo dispuesto en los articulos 10, 12 y 4° transitorio de
la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del
Dominio CL, en adelante “el Reglamento” o “Reglamento de Nic Chile”
indistintamente, las normas contenidas en el Anexo sobre Procedimiento de
Mediacion y Arbitraje del Reglamento de Nic Chile, y demas normas aplicables
al conflicto, es que mediante Oficio de Nic Chile No. 19.148, se designo a la
suscrita como arbitro para la resolucién del presente conflicto de asignacion
del nombre de dominio miquel.cl, aceptando dicho encargo segun consta en
resoluciéon de fecha 9 de Diciembre de 2013, jurando desempefiar dicho
cometido fielmente y en el menor tiempo posible.

Que segun rola a fojas 5 del expediente, se citd a las partes a una
audiencia a celebrarse el dia 24 de Diciembre de 2013, el que luego se
pospuso por solicitarlo las partes, para el dia 30 de Dic., audiencia a la que
asisti6 don Oscar Rodriguez, abogado, en representacién de Miguel Torres
S.A., como segundo solicitante; en rebeldia del primer solicitante LMB
EDICIONES LIMITADA y el arbitro que conoce de este conflicto. Al no
producirse conciliacion, el Tribunal fij6 en dicha audiencia las bases del
procedimiento mediante un Acta, la cual fue notificada de manera personal a
la parte asistente y por correo electrénico a la parte rebelde.

Que a fojas 24 y siguientes, con fecha 14 de Enero de 2014, don Oscar
Rodriguez Baeza, abogado, en representacion de MIGUEL TORRES S.A., como
seqgundo solicitante, interpone demanda arbitral por asignacion de nombre de
dominio, acompafiando sus antecedentes y pruebas, con el fin de obtener la
asignacion del nombre de dominio disputado, mi quel.cl. En sintesis, expone lo
siguiente:

Que los nombres de dominio son una manera de identificar, promocionar,
atraer y comercializar diversos productos y servicios que son ofrecidos a los
consumidores en el mercado; que son Unicos y, como tales, sélo pueden ser
otorgados a un Unico prestador, mientras que una misma marca comercial
puede ser concedida a diversos titulares en tanto se refieran a clases distintas
del Clasificador Marcario Internacional de Niza.
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Que la palabra “Miquel” es la forma catalana del nombre castellano
“Miguel”;

Que el concepto marcario "MIGUEL TORRES®"” Y "MIGUEL®"” es de
propiedad de su mandante, como se infiere de los siguientes registros
marcarios, a saber:

+ -Registro N° 951.971, para la marca comercial *“MIGUEL TORRES
SOLIDARIA WINE BOX"”, incluye bebidas alcohdlicas (excepto
cerveza), en especial vinos, clase 33.

+ -Registro N° 891.574, para la marca comercial "MIGUEL TORRES,
PIONEROS EN CHILE DESDE 1979, CHILE", incluye bebidas
alcohdlicas excepto cervezas, clase 33.

. -Registro N° 1.063.387, para la marca comercial *“{MIGUEL TORRES-
FLOR DE COPIHUE”, incluye bebidas alcohdlicas (excepto cervezas).,
CLASE 33.

+ Registro N° 846.825, para la marca comercial *“MIGUEL I”, incluye
bebidas alcohdlicas (con excepcidn de cervezas).

* Registro N° 846.824, para la marca comercial *"MIGUEL III1”, incluye
bebidas alcohdlicas (con excepcién de cervezas), clase 33.

+ Registro N° 854.570, para la marca comercial “MIGUEL TORRES"”,
incluye vinos y licores, clase 33.

. Registro N° 890.736, para la marca comercial *“"MIGUEL TORRES"”,
incluye bebidas alcohdlicas, excepto ceveza clase 33.

+ Registro N° 1.010.417, para la marca comercial *“{MIGUEL TORRES"”,
bebidas alcohdlicas (excepto cerveza), clase 33.-

+ Registro N° 718.153, para la marca comercial "MIGUEL TORRES
BRUT DE ORO"”, incluye todos los productos de la clase 33.-

+ Registro N° 1.010.419, para la marca comercial “"MIGUEL TORRES
CHARDONNAY DE LA CORDILLERA"”, incluye bebidas alcohdlicas,
especialmente vinos, clase 33.

+ Registro N° 877.601, para la marca comercial "MIGUEL TORRES
CORDILLERA"”, incluye bebidas alcohdlicas (con excepcién de
cerveza), clase 33.

+ Registro N° 910.103, para la marca comercial "MIGUEL TORRES
CORDILLERA DE LOS ANDES”, incluye bebidas alcohdlicas (excepto
cerveza), en especial vinos, clase 33.

+ Registro N° 942.017, para la marca comercial "MIGUEL TORRES
RESTAURANTE DE VINOS”, incluye restaurant, bar, servicios de
procuracion de alimentos y bebidas en general, clase 43.

+ Registro N° 751.979, para la marca comercial “"MIGUEL TORRES
SANTA DIGNA", incluye todos los productos de la clase 33.

+ Registro N° 751.981, para la marca comercial "MIGUEL TORRES
SANTA DIGNA”, incluye productos de la clase 33.

 Registro N° 805.230, para la marca comercial *“"MIGUEL TORRES
SANTA DIGNA”, incluye productos de la clase 33.

+ Registro N° 890.756, para la marca comercial “{MIGUEL TORRES"”,
incluye bebidas alcohdlicas.

Que su mandante, tiene un mejor derecho sobre la expresién solicitada, por
cuanto la expresion “MIGUEL”, esta protegida y es casi idéntica a la requerida;
dicha propiedad se encuentra amparada por la Carta Fundamental en su
articulo 19 N° 25 y, por el Cddigo Civil en su articulo 584. Asimismo, tiene
registrada la extension miguel.cl/, y que la solicitud de nombre de dominio
requerida, es parte de su nombre comercial.

Que MIGUEL TORRES S.A. posee una empresa vitivinicola en nuestro pais,
cuyo origen proviene de una centenaria tradicién viticola europea, de larga
data y posicionamiento en nuestra pais; que hay una identidad fonética y
grafica de la solicitud de dominio con su marca comercial, y que MIQUEL, el
nombre solicitado es la forma catalana del nombre Miguel, y que ademas
tiene registradas las marcas “"MIGUEL I” Y “MIGUEL III®”, protegidas por su
mandante.
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Finalmente, alega la fama y notoriedad a nivel mundial de las marcas
comerciales “miguel torres ®” y “miguel®” por lo que en definitiva,
corresponde a su mandante un mejor derecho al nombre de dominio en
disputa, porque es aplicable a este caso, el criterio de la titularidad de marcas
comerciales, porque tiene registrado el nombre de dominio “miguel.cl” en la
extension CL, por la identidad grafica y fonética con el signo solicitado, porque
el nombre de dominio es idéntico a su marca comercial, porque el nombre
solicitado pertenece a su razdén social y por existir una similitud grafica vy,
fonética con su marca comercial, famosa y notoria y concluye solicitando la
asignacion definitiva del nombre de dominio a su mandante.

Acompand los siguientes documentos con citacion y no impugnados por la
contraparte:
a) Copia de los certificados marcarios ya indicados
+ b) copia del registro del nombre de dominio inscrito miguel.cl
* ) extractos que contienen la explicacion del origen del nombre
“Miguel” y sus variantes en diferentes lenguas.

Que con fecha 24 de Enero de 2014, a fojas 56 el Tribunal recibié la causa
a prueba, fijando como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos los
siguientes:

1ro. Derechos intereses de la parte en el nombre de dominio miquel.cl

2do. utilizacion efectiva que la partes han hecho del nombre o
denominacion miquel.cl

El primer solicitante nada acompand y el segundo, no adiciond nueva
prueba.

Que, a fs. 57 y con fecha 3 de Marzo de 2014, atendido el mérito de autos
y no habiendo diligencias pendientes, se citdé para oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el presente juicio arbitral busca determinar Ia
asignacion definitiva del nombre de dominio miquel.cl, ante la existencia de
dos solicitudes competitivas para dicho nombre de dominio, en el cual solo el
segundo solicitante ha expuesto sus argumentos y pruebas para demostrar su
mejor derecho al nombre de dominio disputado. Ambos solicitantes, sin
embargo, al momento de realizar su solicitud de inscripcién, han aceptado de
forma voluntaria someterse a este procedimiento, segin lo dispuesto en los
articulos 6° seccién segunda, en relacién a los articulos 12° y 4° Transitorio
del Reglamento de Nic Chile vigente al momento de los hechos sefialados.

SEGUNDO: Que de conformidad a las bases de este procedimiento
arbitral, las cuales constan a fojas 19 del autos, este Tribunal ha recepcionado
la prueba rendida por el segundo solicitante, la cual han sido acompafiada en
tiempo y forma, no siendo impugnadas a su vez por la contraria, con lo que se
les otorgara su valor probatorio conforme a las normas vigentes.

TERCERO: Que como segunda solicitante y demandante, comparece
Miguel Torres S.A., quien para acreditar sus dichos, indica ser una compafiia
especializada en el rubro vitivinicola, y que se ha preocupado de resguardar
las expresiones MIGUEL TORRES y MIGUEL, como marca comercial, para lo
cual acompafia documentos que acreditan una familia de marcas comerciales
con dicha denominacién. Que el nombre o denominacién * MIGUEL" resulta ser
similar al nombre de dominio miquel.cl al punto de llegar a crear confusion o
error entre los consumidores, con lo cual se vulnera el articulo 14 del
Reglamento de Nic Chile. Junto con ello, descarta la aplicacidn del principio del
primer solicitante, dado que su utilizacidon de ultima ratio obsta a su aplicacién
dado los antecedentes de mejor derecho esgrimidos por su parte. Por todo ello
solicita la asignacién a su favor del nombre de dominio de autos.
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CUARTO: Que como primer solicitante y demandada de autos figura la
empresas LMB EDICIONES LIMITADA, representada por dofia Loreto Miquel
Bustos, quien solamente comparecié en autos via correo electrdnico, solo para
postergar la primera audiencia decretada; luego, estuvo rebelde durante la
prosecucion del juicio.

QUINTO: Que el articulo 14 del Reglamento de Nic Chile vigente a la
fecha de la traba de la litis, indicaba "Serd de responsabilidad exclusiva del
solicitante que su inscripcién 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”. Que segun lo
pedido por la demandante, se debera proceder al analisis de dichos supuestos.

SEXTO: Que en primer término, esto es, el respeto a las normas
vigentes sobre abusos de publicidad, este Tribunal estima que dichas normas
estan contenidas en la Ley No. 19.733 sobre libertad de informacion y ejercicio
del periodismo. De su examen, no es posible configurar el uso actual del
nombre de dominio miquel.cl dentro de los supuestos para su vulneracion,
dado que dicha normativa exige que los abusos hayan sido cometidos por o a
través de un medio de comunicacion social, requisito que no se cumple en la
especie, por lo cual se descartara su procedencia. Luego y teniendo a la vista
la Ley de Proteccion al Consumidor No. 19.496, como asimismo lo dispuesto
en el Cédigo de Etica Publicitaria, este Tribunal tampoco estima encontrarse
ante algun evento que cupiera dentro de la categoria de “publicidad” o aviso
publicitario, con lo cual no es plausible la vulneracién desde dicha dptica, con
lo cual se descarta la primera parte de la solicitud de la demandante.

SEPTIMO: Que respecto a la normativa que regula la competencia leal
y ética mercantil, nos referimos tanto a la Ley No. 20.169 que regula la
competencia leal, como en el Convenio de Paris para la proteccion de la
propiedad industrial. Del examen de estas, debemos tener presente que la
palabra “miquel”, en tanto no se le ha otorgado ni probado otro sentido por la
demandante, este Tribunal concuerda con que la palabra MIQUEL, es la forma
catalana del nombre castellano MIGUEL, como se acredité en autos. De lo
dicho, se desprende claramente que el elemento diferenciador entre ambas
expresiones lo conforma la consonante Q, en vez de G, que resulta ser
insuficiente para otorgarle proteccion, toda vez que la similitud entre ambas es
de tal naturaleza, que necesariamente afecta al derecho impetrado por el
segundo solicitante, y la vulneracion de sus registros marcarios MIGUEL y
MIGUEL TORRES.

OCTAVO: Que conforme a la supuesta vulneracion de derechos
validamente adquiridos por terceros, en este caso de aquéllos que emanan de
la marca comercial MIGUEL, MIGUEL TORRES, MIGUEL I y MIGUEL III del
segundo solicitante, este Tribunal reconoce que dicha expresion efectivamente
se encuentra resguardada por los derechos que emanan en lo principal del art.
19 No. 25 de la Constitucion Politica de la Republica, el Convenio de Paris para
la proteccion de la propiedad industrial, y por la Ley 19.039 sobre Propiedad
Industrial. Sin embargo, dicha expresion se encuentra limitada en su
resguardo por lo que en doctrina se conoce como el principio de especificidad
o especialidad marcaria, el cual entiende que la proteccién que otorga la
norma se entiende circunscrita al o las clases para el cual fue otorgada la
marca en cuestion, frente a otras utilizaciones, salvo en caso de que ésta
tuviese caracteres de fama y notoriedad tales que le permitan una proteccion
mas amplia. No obstante que el segundo solicitante alegd tal fama vy
notoriedad, no quedd acreditada en autos, por lo que dicha alegacién no
prosperara en esta sede arbitral.

NOVENO: Que atendidas las circunstancias y razonamientos antes
seflalados, y a la nula actividad del primer solicitante, este sentenciador
concluye que con la prueba acompafiada, ha quedado suficientemente probado
la relacién del nombre de dominio en litigio con los derechos esgrimidos por el
segundo solicitante, en especial por ser aplicable en la especie el principio de

Huérfanos 1147 of. 746, Santiago, Chile. 4

Fono: (56 2) 688 8179—(0) 7 859 6257



JANETT FUENTEALBA ROLLAT
Juez Arbitro NIC Chile

la titularidad de marcas comerciales, y la identidad grafica y fonética que
dichas marcas tienen con el nombre de dominio disputado, por lo que es a
éste a quien debe asignarsele el referido nombre de dominio disputado.

DECIMO: Que el Tribunal hace presente a las partes que para arribar
a la conclusion antedicha se han utilizado criterios jurisprudenciales,
doctrinarios y legales aplicables a la especie, realizando asimismo una
aplicacion extensiva no solo de lo dispuesto en el articulo 14 y demas normas
del Reglamento de Nic Chile como en otras aplicables al efecto, sino que se ha
hecho un analisis atendiendo -entre otros-, a criterios de justicia y equidad
propios de las resoluciones de un arbitro arbitrador, todo ello conforme a las
normas expresadas en el Acta de fijacion de bases de procedimiento, y en
subsidio las de los articulos 636 y siguientes del Cédigo de Procedimiento Civil.

Por estos fundamentos, y ademas lo dispuesto en los articulos 222 del
Cddigo Organico de Tribunales, 636 y siguientes del Cédigo de Procedimiento
Civil, y en el Anexo 1° del Procedimiento de Mediacion y Arbitraje contenido en
la Reglamentacion para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio
.CL, y conforme asimismo a los principios de mejor derecho o legitimacion, y a
la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio miquel.cl al segundo solicitante,
MIGUEL TORRES S.A.

Notifiquese la presente resolucién a las partes via carta certificada vy
ademas por correo electronico, con firma digital, y por esta uUltima via, a Nic
Chile.

Remitase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealpa Rollat
Abogado Juez Arbitro
Nic Chile.

Resolvio dofia Janett Fuentealba Rollat. Autorizan los testigos don Tommy
Marchant Pozo y dofa Loreto Véjar Villalobos.
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