Ref. Sentencia conflicto viajeslan.cl
PARTES: CARLOS EDUARDO REYES ORTIZ
LAN AIRLINES S.A.

Santiago, veinticinco de octubre de dos mil siete.

VISTOS:

1.- Que por oficio 0f07499 de fojas 1, de 03 de mayo del afio en curso, Nic Chile notifico a la
suscrita su designacién como arbitro en el conflicto por asignacién del nombre de dominio
viajeslan.cl, suscitado entre CARLOS EDUARDO REYES ORTIZ, RUT: 06.675.894-k, domiciliado en Av.
Ecuador 154, Viia del Mar y LAN AIRLINES S.A., RUT 89.862.200-2, representada por Silva & Cia., en
la persona de dofa Johanna Calderdn, domiciliada en Hendaya N° 60, piso 4, Las Condes, Santiago.

2.- Que a fojas 5 consta aceptacién del cargo, y juramento de rigor, citdndose a las partes a una
audiencia de conciliacidn y/o fijacién del procedimiento arbitral par el dia diecinueve de junio de
dos mil siete, constando notificacion a las partes a fojas 6.

3.- Que a fojas 7 consta realizacién de la audiencia decretada con la comparecencia del
representante del segundo solicitante, Sr. Rodrigo Ledn Urrutia y en ausencia del primer solicitante.
No siendo posible el llamado a conciliacién se procedié derechamente a la fijacién de la pauta de
procedimiento arbitral, lo que fue notificado personalmente al asistente y por correo electrénico al
ausente, como consta a fojas 8.

4.- Que a fojas 52, don Rodrigo Ledn Urrutia, en representacion de la segunda solicitante presenta
su escrito de alegaciones de mejor derecho. Solicita que se le asighe el nombre de dominio a su
representado, con expresa condena en costas de la contraria, en base a los siguientes argumentos
de hecho y de derecho:

En cuanto a los HECHOS Sostiene que La contraparte solicité registro de la expresion VIAJESLAN.CL
como dominio de Internet ante NIC Chile y su representado, dentro del plazo establecido en el
articulo del 10 Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, solicitd
el mismo nombre de dominio. Agrega que posteriormente, luego de no prosperar la mediacion
contemplada en los articulos 1y 2, del Anexo 1 relativo al Procedimiento de Mediacion y Arbitraje,
se procedio a la designacidn del arbitro respectivo por NIC CHILE y que luego de que no llegarse a
un acuerdo, se dictaron las normas de procedimiento para el presente arbitraje.

En lo que respecta a los criterios aplicables a la asignacion de nombres de dominio sefala que la
Internet en su regulacién y evolucidn ha resultado incierta y erratica, constituyendo un gran desafio
para los legisladores y jueces el intentar armonizar esta nueva realidad con los principios generales
del derecho. En esta evolucidon legal, se ha atendido a uno de los principios fundamentales del
derecho econdmico, segun el cual a los actores comerciales les asiste el derecho a "capitalizar" su
trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y
emprendedoras, cuya proteccién legal en definitiva se traduce en una proteccién del bien comun.
Esta parte basa en este principio su pretension, haciendo hincapié en que una realidad como la
Internet no puede, de un dia para otro, so pretexto de deficiencias en la concepcién y regulacion de



dicha realidad, quebrar o negar principios esenciales del actuar econémico humano, como es caso
de que la iniciativa y esfuerzo de la personas en la produccidn de un bien o servicio que beneficia a
la comunidad deben ser amparados.

Solicita que el caso en disputa sea evaluado mas alla de la tentacién de aplicar simplistamente el
principio "First Come First Served", que en muchos casos involucra una profunda injusticia, y da una
mala sefal a los actores econémicos.

Hace presente que afortunadamente los criterios que estan aplicando los arbitros de Internet en el
mundo entero, se han ido refinando, de manera que estos jueces han ido mas allda del miope
criterio inicial "first come first served", para analizar los conflictos a la luz de los principios generales
del derecho y de la tesis del "mejor derecho". Asi, esta concepcién impuesta desde el horizonte de
los ingenieros "llegué primero y punto", ha sido superada. Siendo asi, solicita que al fallarse este
caso, se analice desde una perspectiva global integral, de manera que el Seifor Arbitro, no sea
victima de la trampa "first to file" que originalmente mal ilumind la soluciéon de este tipo de
conflictos, generando fallos que analizados hoy con perspectiva, aparecen como aberrantes y
antijuridicos.

En cuanto a las creaciones de LAN, sostiene que LAN AIRLINES S.A., es el creador, usuario y quien ha
posicionado en Chile y el resto de América Latina el signo LAN. Agrega que es "publico y notorio" el
posicionamiento que su mandante ha hecho respecto del signo LAN en todo el mercado
latinoamericano, sobre todo, si se considera el giro de su representada.

Agrega que precisamente por estas razones su representado ha protegido su capital intelectual a
través de una gran cantidad de registros marcarios, los cuales amparan una amplia variedad de
productos vy servicios del Clasificador Internacional, entre los que cita: a) LAN, N° Reg. 692363,
Status: Concedida; b) LAN, N° de Registro: 701768, Status: Concedida; c) LAN, N° de Registro
701769, status: Concedida; d) LAN, N° de Registro 701770, status: Concedida; e) LAN, N° de
Registro: 701771, Status: Concedida; f) LAN, N° de Registro: 707604, status: Concedida; g) LAN, N°
de Registro: 701772, status: Concedida; h) LAN, N° de Registro: 701773, status: Concedida; i) LAN,
N° de Registro: 701774, status: Concedida; j) LAN, N° de Registro: 701775, status: Concedida; k)
LAN, N° de Registro: 701776, status: Concedida; |) LAN, N° de Registro: 701777, status: Concedida;
m) LAN, N° de Registro: 701778, status: Concedida; n) LAN, N° de Registro: 701053, status:
Concedida; o) LAN, N° de Registro: 701054, status: Concedida; p) LAN, N° de Registro: 701055,
status: Concedida; g) LAN, N° de Registro: 701056, status: Concedida; r) LAN, N° de Registro:
701057, status: Concedida; s) LAN, N° de Registro: 701058, status: Concedida; t) LAN, N° de
Registro: 701059, status: Concedida; u) LAN, N° de Registro: 701060, status: Concedida; v) LAN, N°
de Registro: 701061, status: Concedida; w) LAN, N° de Registro: 710426, status: Concedida; x) LAN,
N° de Registro: 701062, status: Concedida; y) LAN, N° de Registro: 701063, status: Concedida; z)
LAN, N° de Registro: 701064, status: Concedida; )LAN, N° de Registro: 734531, status: Concedida;
aa) LAN AMERICA, N° de Registro: 565675, status: Concedida; bb) LAN ARGENTINA, N° de Registro:
534425, status: Concedida; cc) LAN BOLIVIA, N° de Registro: 534424, status: Concedida; dd) LAN
BOX, N° de Registro: 589340, status: Concedida; ee) LAN BOX, N° de Registro: 589341, status:
Concedida; ff) LAN BRASIL, N° de Registro: 534423, status: Concedida; gg) LAN CARGO, N° de
Registro: 580860, status: Concedida; hh) LAN CARGO, N° de Registro: 704721, status: Concedida; ii)
LAN COLOMBIA, N° de Registro: 534422, status: Concedida.

Afade luego que el nombre de dominio en disputa incluye la expresién VIAJES, con lo que hace
mencidn directa a la actividad principal de su representada cual es el TRANSPORTE. Por ello estima
gue no queda duda alguna que el nombre de dominio afectard los activos de su representada.



Sostiene asimismo que su cliente es titular de marcas famosas, hace uso efectivo de ellas y obrando
de buena fe a invertido ingentes sumas de dinero para difundir sus marcas y prestigio a nivel
nacional e internacional, siendo ello un hecho publico y notorio. Siendo asi, estima que de
otorgarse al primer solicitante el nombre de dominio, se producird una evidente confusion en el
publico nacional pues la marca famosa LAN de su representada, quedara inequivocamente asociada
a un nombre de dominio que incluye la marca de su cliente LAN y ademads VIAJES, lo que llevara al
publico a hacer una relacién conceptual directa entre el nombre de dominio y la fama y prestigio de
su cliente, que tanto le ha costado obtener en tiempo y dinero.

Siendo asi, estima que es improcedente asignar el nombre de dominio al primer solicitante,
inseguro y contrario a derechos de propiedad industrial y a la fama y prestigio de LAN AIRLINES SA.

En cuanto a la capitalizacién del concepto LAN sostiene que toda empresa tiene derecho a
capitalizar su trayectoria y debe usar todos los recursos legales que proporcionan los
ordenamientos juridicos para evitar la peor lacra que puede afectar a la imagen comercial, cuales
son la confusidn y la dilucion marcaria. Sostiene que nada afecta mas el actuar comercial de una
empresa que el hecho de que los consumidores posean dudas acerca de la procedencia empresarial
de un determinado producto o servicio. En este caso, el primer solicitante ha incurrido
precisamente en esta conducta, al concebir el nombre de dominio solicitado en funcién de su
cliente.

Agrega que la marca famosa y notoria que constituye "LAN" quedard del todo desprotegida si se
asigna el nombre de dominio al primer solicitante, lo cual estima es pernicioso para un saludable
desarrollo econdmico pues no se avienen a los principios econdmicos y juridicos que informan
nuestro ordenamiento juridico.

Considera que el concepto VIAJESLAN.CL se asocia inequivocamente con el nombre con que su
mandante es conocida por el publico consumidor, por lo que la sola confundibilidad de conceptos
es antecedente suficiente como para que el dominio en cuestién sea asignado a su mandante.

En cuanto al DERECHO, invoca los articulos 14, 22 del reglamento NIC CHILE, haciendo presente
gue si bien el articulo 22 estd en el acapite de la revocacidn, sugiere revisar y rescatar el espiritu de
la norma, en cuanto abona la tesis de su mandante.

Enfatiza, en cuanto al problema de la "dilucién" de la imagen comercial o marcaria, que si en el
mercado y en la publicidad comienza a circular una expresién identificatoria similar a las marcas,
dominios y razén social de su representada, como eventualmente podria ocurrir, identificando
servicios que no correspondan a ella, indudablemente empezara a generar un debilitamiento del
capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por su mandante. Esta situacién
ademas de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se esta afectando el derecho de propiedad
que su mandante tiene sobre su imagen vy signos, y respecto de los cuales posee proteccién de
rango legal y constitucional.

Estima que en definitiva, lo anterior se traduce en un importante atentado a la "identidad
comercial", un concepto que es reconocido como uno de los activos mas importantes de la
empresa y que amerita por tanto, la mdxima proteccién juridica. Hace presente al respecto que su
marca notoria y conocida LAN, esta incluida completamente en el nombre de dominio de autos.

Finalmente sostiene que de acuerdo al orden publico econdmico, los consumidores deben poder
distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrece
en el mercado, hecho que claramente se veria afectado en caso de concederse el dominio de autos
a la contraria.



Concluye que de acuerdo a lo planteado, estimamos fundadamente que el improbable
otorgamiento a la contraria del dominio en cuestién generara todo tipo de confusiones y errores en
el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda
distinguir el primer solicitante con el concepto VIAJESLAN.CL dado que los consumidores la
identificaran, casi de manera automatica con su mandante LAN AIRLINES S.A.

Asimismo, todo este capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo
serio y profesional, se perderia, se diluiria y daria pie a confusiones. Conforme a lo anterior, estima
gue la contraria no posee un derecho equivalente al suyo. Mds aln, la parte contraria no puede
desconocer la fama de su representada en el ambito del transporte y servicios anexos, en que el
concepto VIAJES (VIAJESLAN.CL) esta claramente identificado.

En suma, interés legitimo, marcas y dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y
posicionamientos comerciales consolidados, todos estos son elementos que estima perfilan a su
mandante como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestién.

5.- Que esta parte, en apoyo a sus argumentaciones rindié prueba documental, consistente en: a)
Listado de las marcas que incluyen el concepto LAN de titularidad de la segunda solicitante, de fojas
12 afs. 30.

b) Listado de los nombres de dominio que incluyen el concepto LAN, de titularidad de la segunda
solicitante, de fojas 31 a 50.

6.- Que a fojas 67 se cito a las partes a oir sentencia.
CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la primera solicitante, pese a haber sido emplazada no se apersond en autos, no
rindié pruebas ni objeto las presentadas por la contraria.

Asimismo, habiéndose analizado por ésta arbitro el uso del nombre de dominio se ha constatado
gue a la fecha de esta sentencia el primer solicitante no ha activado el nombre de dominio
viajeslan.cl, en disputa.

SEGUNDO: Que de su parte la segunda solicitante basa su peticidn en la posible dilucién y confusion
gue puede producir que el dominio viajeslan.cl se encuentre en manos de un tercero distinto de su
mandante, dada su titularidad de marcas y nombres de dominio sobre el sigho LAN, derechos que
habra de tener por acreditados con la documental rendida en autos, no objetada de contrario.

TERCERO: Que efectivamente la conformacion del nombre de dominio en disputa contiene la
expresion LAN, acompafiada de la expresidn viajes, la cual hace alusién al giro de la segunda
solicitante, por lo que podrian verse afectados los derechos de esa parte si el dominio se radicara
en el primer solicitante. Ello sumado a la propiedad marcaria acreditada, lleva a sostener que esta
parte tiene un mejor derecho al dominio en disputa.

CUARTO: Que adicionalmente a lo anterior, no habiéndose apersonado el primer solicitante no ha
acreditado tener un interés legitimo en el nombre de dominio viajeslan.cl, atendido que no siquiera
ha activado el referido dominio. Ello sumado al mejor derecho de la segunda solicitante impiden Ia
aplicacion al caso de autos, del principio first come first served.

QUINTO: Que en todo caso no concurren en autos antecedentes y/o circunstancias que permitan a
esta arbitro sostener que el primer solicitante haya obrado de mala fe, ni ningiin otro fundamento
gue amerite su condena en costas por lo que habrd de rechazarse la demanda arbitral de la
segunda solicitante en este aspecto.



Y visto ademads lo dispuesto en el Reglamento para la administracion de los nombres de dominio .cl,
SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio viajeslan.cl a la segunda solicitante LAN Airlines S.A., vya
individualizada en autos.

Cada parte pagara sus costas.

Resolvid

Lorena Donoso Abarca

Arbitro

Carlos Reusser Monsalvez
Actuario

Sentencia dictada ante los testigos:

José Francisco Lechuga Guerrero Andrea Merello Gera
13.828.775-0 13.905.574-8
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