FALLO EN ARBITRAJE DE DOMINIO PEULLAPATAGONIA.CL

Santiago, 29 de enero de 2010.

VISTOS:

1. El correo electronico de fecha 13 de abril de 2009, por ¢l cual Nic Chile comunica que en el
conflicto por la inscripcién del nombre de dominio PEULLAPATAGONIA.CL se ha designado como
arbitro al suscrito que rola a fojas 1 de autos.

2. Correo electrénico que rola a fojas 2 enviado por Nic Chile con fecha 13 de abril de 2009, en el
que se adjunta copia del oficio N°10527.

3. El oficio OF10527 fecha 13 de abril de 2009, mediante el cual Nic Chile designa al suscrito
como arbitro del conflicto entre Juan Carlos Maldonado Torres, como primer solicitante y como
segundo solicitante Naviera Isla Margarita Ltda., que rola a fojas 3 del expediente.

4, La individualizacion de las partes que rola a fojas 4 y 5 autos.

5. La resolucion de fojas 6 de fecha 13 de abril de 2009, donde ¢l suscrito acepta la designacion de
arbitro arbitrador y jura desempefiar el cargo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible,
citando a las partes a un comparendo con el objeto de fijar las normas de procedimiento, que se
envio con esta misma fecha, como consta en el ejemplar de la misma por correo electronico a Nic Chile
y a cada una de las partes, que rola a fojas 7 y 8 del expediente.

6. Correo clectronico que rola a fojas 9 del expediente, enviado por Nic Chile con el cual se
comunica que ha tomado conocimiento con fecha 14 de abril de 2009 de la aceptacion del suscrito como
arbitro del presente caso.

7. Formulario de admision de envios registrados de Correos de Chile que rola a fojas 10 y 11 de
autos en los cuales consta que la notificacion del nimero 5 anterior fue despachada a las partes con
fecha 14 de abril de 2009, por correo certificado

8. Resolucidén de primera audiencia que rola a fojas 12 de fecha 27 de abril de 2009, en la que
constan las firmas de don Juan Carlos Maldonado Torres, en su representacidn, como primer solicitante;
y de don Felipe Fernandez Gonzalez, en representacién de Naviera Isla Margarita Ltda., como segundo
solicitante; y la del arbitro, la que fue despachada con esta misma fecha por correo electrdnico, tal como
consta a fojas 13 del expediente.




9. Escrito que rola a fojas 15 presentado por dofia Carmen Paz Alvarez Enriquez , en representacién
de Naviera Isla Margarita Ltda., en ¢l que acompafia documentos y delega poder en Don Felipe
Fernindez Gonzélez para actuar en esta causa.

10.  Escrito que rola a fojas 20 y siguientes, presentados por dofia Carmen Paz Alvarez Enriquez, en
representacion de Naviera Isla Margarita Ltda., con fecha 7 mayo de 2009, en el que deduce demanda
arbitral por asignacién de nombre de dominio, acompaiia documentos con citaciéon y delega poder.

11.  Escrito que rola a fojas 82 y siguientes, presentado por don Juan Carlos Maldonado Torres, en su
representacion, en el que presenta argumentos para demostrar su mejor derecho sobre €l dominio en
litigio, acompafia documentos y solicita inspeccién personal del tribunal.

12.  Correo electrénico que rola a fojas 91 de fecha 19 de mayo de 2009, con el que se dio traslado a
la documentacion presentada por ambas partes.

13.  Escrito que rola a fojas 93 y siguientes, presentado con fecha 26 de mayo de 2009 por don
Eduardo Lobos Vajovic, en representacion de Naviera Isla Margarita Ltda., en el que evacua traslado.

14, Escrito que rola a fojas 105 y siguientes presentados por don Juan Carlos Maldonado Torres, en
su representacion, con fecha 01 de junio de 2009, ¢n el que presenta observaciones a los argumentos de
la contraria.

Y TENIENDO PRESENTE:

L Que ¢l procedimiento de mediacién y arbitraje sobre conflictos que se susciten por el registro de
nombres del dominio ¢l, es de naturaleza desformalizada, inmediata y simplificada en cuanto a su
tramitacién; v que este juez arbitro ha sido investido con las calidades de "arbitrador”, segtin lo dispone
expresamente el articulo séptimo del Anexo N° I de la Reglamentacion NIC CHILE y los articulos 636
y siguientes del Codigo de Procedimiento Civil.

II. Que a la audiencia del dia 27 de abril de 2009, fijada en la resolucién que rola a fojas 6 para la
realizacién del comparendo en el que se acordaria el procedimiento del presente arbitraje, asistié don
Juan Carlos Maldonado Torres, en su representacion, como primer solicitante; y don Felipe Fernindez
Gonzalez, en representacion de Naviera Isla Margarita Ltda., como segundo solicitante.

III.  Que en escrito presentado por dofia Carmen Alvarez, en representacién de Naviera Isla Margarita
Ltda., con fecha 7 de mayo de 2009, viene en presentar demanda arbitral con el objeto que la asignacién
del nombre de dominio PEULLAPATAGONIA.CL recaiga en su representada, y argumenta que
Naviera Isla Margarita Ltda. es una de las empresas que conforman el grupo “Empresas Andina del




Sud”, grupo que desarrolla actividades turisticas en Chile y cuyos origenes se remontan ya desde el afio
1913. Que Naviera Isla Margarita Ltda. opera en sus actividades con la colaboracién de otra de las
empresas del grupo Andina del Sud, denominada “Sucesion Walter Roth”, la que presta el soporte
turistico tanto para los pasajeros que realizan Cruce de Lagos, como para aquellos que han preferido las
excursiones turisticas que se han creado en PEULLA. Que en medio del Parque Nacional Vicente Pérez
Rosales se ubica PEULLA, la cual es una villa ecoldgica, y que su mandante ha desarrollado una serie
de servicios orientados a la realizacién de actividades outdoors que permiten estar en contacto directo
con la naturaleza y aprender de la flora y fauna de ese lugar. Que por ejemplo, s¢ encuentra la empresa
de Turismo “PEULLA”, constituida en el afio 2003, Operadora Mayorista Regional, también de
Empresas Andina del Sud, con presencia en San Pedro de Atacama, Valparaiso, Vifia del Mar, Santiago
y la Regi6én de Los Lagos. Que en Peulla se encuentran una serie de actividades turisticas desarrolladas
por Turismo Peulla, cuyos origenes se remontan hacia fines del siglo XIX, en donde se abre la ruta que
une la PATAGONIA argentina a la chilena en la X Regidon. Que hacta 1913, el explorador Suizo, don
Ricardo Roth, transforma la empresa de transporte en una empresa de turismo, convirtiendo a la casa de
huéspedes construida en 1896 en Peulla, en el Hotel Peulla.

IV.  Que la Sra. Carmen Alvarez sefiala en su escrito, que su mandante es titular de un nombre de
dominio casi idéntico al nombre de dominio en disputa, el que tiene por objeto distinguir la importante
empresa de transporte turistico en Peulla, cual es PEULLA.CL. Que ademaés la empresa Andina del Sud
también posee nombres de dominio que identifican sus actividades en la zona de Peulla, entre los cuales
destacan EXCURSIONESPEULLA.CL, HOTELCUMBRESPATAGONICAS.CL,
PATAGONIALACUSTRE.CL, CUMBRESPATAGONICAS.CL, cuyas copias de los certificados del
sitio web NIC Chile que acreditan la titularidad sobre dichos dominios constan a fojas 43 a 47. Que su
representada cuenta con una serie de marcas comerciales, las cuales se encuentran debidamente
registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (“INAPI”), entre ellos destacan CANOPY
PEULLA, registro N° 805.593, para la clase 39; EXCURSIONES PEULLA, registro N°® 717.958, en la
clase 39; EXCURSIONES PEULLA, registro N° 717.959, en la clase 43; PEULLA, registro N°
711.455, en la clase 35; PEULLA, registro N© 709.708, en la clase 12; TURISMO PEULLA, registro N°
668.417, en la clase 39; todas denominativas. Que los registros enumerados demuestran €l mejor
derecho de su representada sobre el nombre de dominio en disputa, “PEULLAPATAGONIA.CL”, toda
vez que su elemento distintivo es idéntico a las marcas registradas de su mandante. Que el criterio que
reconoce la relacién existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es universalmente
aceptado, y que lo anterior es especialmente relevante en este caso, dado que su mandante es titular de
una familia de registros marcarios vigentes virtualmente idénticos al nombre de dominio en disputa. Que
por otra parte, la inclusion de la expresion “PATAGONIA” no hace méas que aumentar el grado de
confusion que se producird entre los usuarios de Internet y publico consumidor en general, los que
enfrentados a este dominio logicamente creerdn que contiene informacién de los servicios de su
mandante en la Patagonia, cuestion que no es efectiva. Que la marca registrada de titularidad de su
mandante se encuentra contenida integramente en el nombre de dominio en disputa, por lo que es
inevitable concluir que la contraria simplemente se ha limitado a tomar la expresion que identifica a su
representado, incorporando la expresion “PATAGONIA” lo que bajo ningun punto de vista puede ser
considerado como un elemento diferenciador suficiente y adecvado, toda vez que representa un lugar
geografico donde su mandante presta sus servicios. Que en consecuencia, es posible concluir que no
existe ninguna diferencia entre PEULLA.CL y PEULLAPATAGONIA.CL. Que en razén de lo anterior,
corresponde rechazar la solicitud de la demandada respecto del nombre de dominio en disputa, ya que
de lo contrario se permitird que un tercero haga uso de una marca comercial debidamente registrada ante
el INAPI y que es utilizada por su representante en Internet.




V. Que dofia Carmen Alvarez sefiala que la expresién PEULLA ha sido potenciada por su mandante
y dada a conocer en nuestro pais y en el extranjero, y ha sido éste quien le ha otorgado fama y prestigio
y que por lo tanto, corresponde la aplicaciéon del criterio de la notoriedad del signo pedido a la
resolucion del conflicto en estos autos. Que su mandante tiene un interés legitimo, real y efectivo sobre
¢l nombre de dominio en disputa, ya que Naviera Isla Margarita Ltda., a través de su marca PEULLA, s¢
ha dado a conocer llegando a distintos sectores del turismo, tanto en Chile como en el extranjero. Que
ademas su mandante efectivamente presta servicios turisticos amparados en su marca comercial
PEULLA vy otras estructuradas sobre dicha expresion. Que por ultimo, la expresion “PEULLA” de su
mandante efectiva y realmente se utiliza en Internet y que de esta forma los usuarios de Internet
reconocen, identifican y asocian efectivamente la expresion “PEULLA” con su mandante y sus servicios
de turismo y transporte, v que ademads el buscador mas famoso y utilizado en el mundo, www.google.cl,
identifica y asocia el término PEULLA en practicamente todos los resultados inmediatamente con su
mandante. Que en escrito presentado, con fecha 13 de mayo de 2009, por el Sr. Juan Carlos Maldonado,
viene en presentar sus argumentos y pruebas para demostrar su mejor derecho sobre el dominio en
litigio WWW.PEULLAPATAGONIA.CL, sefialando que su inscripciéon del nombre de dominio
PEULLAPATAGONTIA.CL es anterior a la de la sociedad reclamante, ello es asi debido a que en efecto
la creacion intelectual de dicho nombre y su solicitud hecha por su parte, al preceder en data a la de su
contraparte le otorga a lo menos la presuncién de un origen anterior, lo que se confirma con la actividad
de turismo que actualmente desarrolla y la creacién y funcionamiento de la pagina Web
WWW PEULLAPATAGONIA.CL, a diferencia de la inactividad de la contraria. Que Naviera Isla
Margarita Ltda., una vez hecha su solicitud, en su sitio no ha desarrollado ningin proyecto, es mas, ¢ste
no se encuentra en funcionamiento, lo que podria ser un indicio de que su tinica intencidn es tomar el
dominio con el fin de evitar el desarrollo de la actividad economica de otros operadores turisticos de la
zona. Que tiene un vinculo legitimo con ese nombre que corresponde a la region en que tiene su
domicilio y residencia desde hace 13 afios y desarrolla su actividad laboral, por lo que no se puede
considerar que por su actuar vulnere derechos validamente adquiridos por la contraria.

VI Que don Juan Carlos Maldonado agrega en su escrito, que si bien los rubros de los litigantes son
semejantes, dedicados al turismo, es preciso dejar en claro que de su parte no ha existido de modo
alguno mala fe en el actuar, por lo que no se configuraria el caso de una inscripcién abusiva o de mala
fe, ya que su dominio al contemplar la palabra PEULLA se refiere exclusivamente a la zona o sector de
la Décima Region en que desarrolla la actividad, que por lo demis es piblico y notorio que es un sector
de alto atractivo turistico y que su nombre “Peulla” se lo debe al sector proximo donde se desarrollara la
actividad, perteneciente a Rudy Yefi, por lo que seria inadmisible que dicha palabra y su uso sea de
exclusiva utilizacién de la contraria o le otorgue a la misma la identidad que al parecer reclama. Que
tampoco se ha utilizado ese nombre para venderlo por su parte u obtener lucro maés alla del propio de la
actividad, ni perturbar los negocios de la competencia. Que la razén social del segundo solicitante es
Naviera Isla Margarita Ltda. y que si uno entra a su pagina www.peulla.cl, se aprecia que efectivamente
estd solicitada pero tampoco se encuentra en uso. Que existen otros nombres con la palabra PEULLA
pero no bajo la razén social por la que ellos estin forjando el reclamo, los cuales son
WWW.EXCURSIONESPEULLA.CL, solicitada por Turismo Peulla Ltda.;
WWW . HOTELPEULLA.CL, solicitado por Alberto Schirmer Roth; WWW. TURISMOPEULLA.CL,
solicitado por Turismo Peulla Ltda.

VII.  Que en escrito presentando con fecha 26 de mayo de 2009, por don Eduardo Lobos, en
representacién de Naviera Isla Margarita Ltda., viene en evacuar traslado que le fue conferido por
resolucién de fecha 19 de mayo de 2009, ratificando lo sefialado en su demanda de mejor derecho y



sefialando que la contraria pretende invocar derechos sobre el nombre de dominio disputado respecto de
los cuales no existe evidencia alguna en autos. Que el principio “first come first served” tiene aplicacién
unicamente en aquellos casos en que ninguna de las partes puede acreditar un mejor derecho, lo cual en
el caso de autos no resulta procedente, ya que su mandante ha acompafiado abundante material y
antecedentes para fundar su posicion. Que segn las propias palabras de la demandada de autos, el giro
que ésta desarrolla es exactamente igual al en que desarrolla sus servicios Naviera Isla Margarita Ltda.,
lo que da cuenta de que existe plena coincidencia entre las actividades comerciales que desarrollan las
partes y que se trata de competidores directos, cuyos servicios estan dirigidos a los mismos
consumidores. Que en ambos casos se trata de de actividades relacionadas con el turismo en la zona de
PEULLA, lo cual confirma no sélo la confusion que se producira en los usuarios de Internet, sino que
también la intencién de la contraria de confundir v aprovecharse de un prestigio logrado durante afios
por su mandante en el mercado del truismo y transporte fluvial en dicha zona del sur de nuestro pais.

VIII. Que agrega don Eduardo Lobos que la demandada de autos sostiene que habrian una serie de
nombres de dominio que incorporarian la expresién “PEULLA”, al igual que el nombre de dominio
disputado y de los que serian titulares entidades diversas a la de su mandante. Que sobre este punto, es
importante sefialar que todos ellos estan relacionados con su mandante, ya que Naviera Isla Margarita
Ltda. es una de las empresas que conforman el grupo “Empresas Andina del Sud”, y que de este modo la
empresa TURISMO PEULLA LTDA. resulta formar parte de dicho grupo. Que en el caso de don
Alberto Schimer Roth, es el nieto de don Ricardo Roth, fundador del grupo al que pertenece su
mandante. Que como se observa, todos los dominios enunciados por la contraria se encuentran
vinculados a un mismo grupo, el mas grande en Chile, destinado a desarrollar actividades turisticas en
nuestro pais. Que la demandada funda su supuesto mejor derecho, en que ¢ste tendria una vinculacién
con el dominio disputado al supuestamente residir en dicha zona y que dicha circunstancia no es
susceptible de ser considerada como un argumento de mejor derecho sobre un nombre de dominio
determinado.

IX.  Que en escrito presentado por don Juan Carlos Maldonado, con fecha 01 de junio de 2009, viene
en presentar observaciones a los argumentos de la contraria y reitera cada uno de los argumentos
propuestos en actuaciones anteriores y agrega que el sector donde se realizan las actividades turisticas es
una reserva nacional, y no corresponde apropiarse de su denominacion con exclusioén de otros, incluso
nos llevaria a preguntarnos qué sucederia si alguien a pretexto de inscribir como marca propia un
nombre importante como Vifia del Mar, impediria su utilizacién en cualquier actividad comercial y
nadie podria usar ese nombre, lo que parcce absurdo. Que ¢l dominio de la contraria, PEULLA.CL, no
es idéntico al del dominio en disputa, no contiene todos los elementos, y otorgarle dicho alcance haria
imposible para cualquier persona natural o juridica de nuestro pais utilizar de ninguna manera la palabra
PEULLA en sus actividades, lo que es absolutamente arbitrario y contrario a derecho. Que la fama o
prestigio del sector “Peulla” se debe a la nutrida hermosura natural que Ia rodea y en ningln caso a la
explotacién turistica realizada por afios por la demandante, més bien el sector ha favorecido su
actividad.

X. Que el primer solicitante ha pedido a su nombre el dominio PEULLAPATAGONIA.CL para
prestar servicios turisticos y en ningin caso se le puede atribuir mala fe por esta intencion, sin embargo
al verificar los documentos que acompafia a fojas 86 y siguientes de autos, para fundar su demanda, no
se encuentra ningin antecedente que compruebe que ha estado utilizando la denominacién
PEULLLAPATAGONIA para realizar las actividades turisticas a las que antes se ha referido.




XI.  Que ademas las palabras PEULLA y PATAGONIA designan lugares geograficos en los que el
segundo solicitante por muchos afios ha tenido actividad turistica muy destacada, lo que lo ha llevado a
inscribir marcas comerciales y dominios con los que difunde los servicios de hoteleria y turismo que son
de su propiedad.

XII.  Que el argumento del primer solicitante referido a su buena fe en la peticion de este nombre de
dominio es totalmente atendible, pero su argumento sobre la supuesta intencion del segundo solicitante
que se ha hecho a fojas 112 de autos de querer “evitar por cualquier otro operador furistico competir
lealmente con su grupo empresarial, afectando la libre circulacion de los bienes” es una afirmacion que
no ha podido ser comprobada en autos, y que junto con asistirle el mejor derecho sobre el nombre de
dominio PEULLAPATAGONIA.CL al segundo solicitante por tener marcas y dominios semejantes que
distinguen sus servicios, segiin se comprueba en autos que constan a fojas 29 y siguientes, cualquier
persona puede competir en esa misma zona usando nombres de dominio diversos o incluso que
contengan la palabra PEULLA, pero que incluyan algin elemento distintivo con los que efectivamente
se ofrezca turismo u otros servicios a las personas que asi lo requieran en esa hermosa zona de nuestro
pais. '

XIII. Que adicionalmente a las argumentaciones esgrimidas en el proceso por parte del primer y
segundo solicitante en cada uno de sus escritos y la ponderacién de toda la prueba instrumental
acompafada a estos autos y por los medios que aconseja la recta razon, el criterio racional puesto en
juicio, ¢l sentido comin vy la recta intencién, han permitido a este arbitro alcanzar la conviceidn
necesaria para resolver el conflicto sobre el nombre de dominio PEULLAPATAGONIA.CL

RESUELVO:

1. Aceptar la solicitud de nombre de dominio PEULLAPATAGONIA.CL, pedida por Naviera Isla
Margarita Ltda.

2. Rechazar la solicitud de nombre de dominio PEULLAPATAGONIA.CL, pedida por Juan Carlos
Maldonado Torres.

NOTIFIQUESE a Nic Chile y cada una de las partes por correo electrénico y por carta certificada
copia de esta resolucidn con esta misma fecha y se devuelven los autos de este arbitraje a Nic Chile con
el objeto de dar cumplimiento a lo resuelto y proceder a su correspondiente archivo.

Pablo Ruiz-Tagle Vial
Arbitro Arbitrador



Autoriza la firma del Arbitro Arbitrador en calidad de Ministro de Fe Dofia Valentina Mora Cornejo y
don Hernan Soriano Arancibia, domiciliados para estos efectos en Av. El Bosque Sur 130, piso 12,
comuna de las Condes.
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