En Santiago de Chile a 27 de agosto de 2013.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitucion del arbitraje.-

NIC Chile por Oficio N°18004 de fecha 15 de mayo de 2013 me notifico de la
designacion como arbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripcion del
nombre de dominio “alairelibro.cl”, designacion que acepté con fecha 22 de mayo de
2013, y que fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo

electronico.

[.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Don Luis Claudio Ramirez Trautmann, Rut 9.070.814-7,
representado en autos por don Simoén Ernesto Sobarzo Castillo, con domicilio actual en la
ciudad de Tomé, Vicente Palacios 2887, de la comuna de Tomé, VIII Region del Bio-Bio,
correo electronico clauxtome@gmail.com y simon.sobarzo@gmail.com; 2) Compaiiia
Chilena de Comunicaciones S.A., Rut. 94.795.000-2, representado por el abogado don
Héctor Loyola Novoa, con domicilio en esta ciudad, San Pio X 2460 oficina 1301 de la

comuna de Providencia, correo electronico hloyola@mercatoria.cl.

[.3.-  Objeto del arbitraje.
El objeto del arbitraje es resolver la inscripciéon del nombre de dominio “alairelibro.cl”,

suscitado entre las partes antes individualizadas.



[.4.- Procedimiento.-
Que a fojas 13 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las
normas de procedimiento que se acordd para que rigiera la tramitacion de esta instancia

arbitral, con la asistencia de ambas partes.

1.5.- Periodo de Planteamientos.-

[.5.1.- Planteamientos de don Luis Claudio Ramirez Trautmann.

Consta a fojas 41 de autos, que don Simo6n Sobarzo Castillo en representacion de don
Luis Claudio Ramirez Trautmann present6 planteamientos para argumentar su mejor
derecho sobre el nombre de dominio en conflicto, sefialando que su representado solicitd
el dominio con el proposito de dar a conocer las publicaciones efectuadas por la editorial
“Al Aire Libro” de la cual es representante legal. Agrega que cuenta con una pagina web
alojada en el servidor gratuito “blogspot.com” cuya direccion electronica es
alairelibro.blogspot.com y que se mantiene activa hasta el dia d hoy, donde la editorial ha
puesto a disposicion del publico la totalidad de los libros editados por ella. Senala que
“Al Aire Libro” es un proyecto editorial independiente que nace en la ciudad de Tomé a
inicios del afio 2010 y que tiene por objeto la producciéon de baja demanda de
publicaciones literarias, ensayos y monografias. La distribucion de los libros la realiza
directamente mediante los autores de esos textos, quienes se encargan de
comercializarlos, Al Aire Libro se encarga de entregar el sello editorial a dichas obras,
haciéndose cargo de la publicacidn, correccion de prueba y estilo, inscripcion ISBN y
promocion en el blog de la editorial. Sefiala que la editorial planea implementar en el
dominio .CL un blog personal para todos y cada uno de los autores apoyandolos en la
difusion de sus obras. Sustenta su derecho en la buena fe y ambito de aplicacion del
principio “First Come, First Served”, sefiala que por las actividades descritas queda claro
la buena fe de su representado, asimismo por el nombre por el que se ha dado a conocer

publicamente y el que utiliza en la publicacion de sus libros, figurando su logo y nombre



en cada uno de los textos que ha editado, es idéntico al que pretende utilizar como
denominacién de su sitio web. Se refiere al articulo 22 del Reglamento de Nic Chile por
cuanto se evidencia la ausencia de mala fe si el asignatario del nombre de dominio sea
comunmente conocido por ese nombre, aunque no sea el titular de la marca registrada.
Agrega que atendido lo anterior tiene pleno sentido la aplicacion del principio “First
Come, First Served” y cita jurisprudencia. Argumenta el nivel de identidad fonética entre
el nombre de dominio en disputa y la marca registrada del segundo solicitante, no induce
a error alguno por tratarse de distintos rubros. Se refiere al principio de especialidad de
las marcas, que se traduce en la proteccion de los productos o servicios para los cuales se
concedid el registro. Argumenta que el dominio alairelibre.cl inscrito con anterioridad
por el segundo solicitante, la inviabilidad légica de que utilice el dominio en disputa
alairelibro.cl, ademas si bien los términos se parecen, esa sola letra marca una notoria
distincion.  Ademads, el segundo solicitante no ha puesto en marcha el dominio
alairelibre.cl. Argumenta que son inaplicables las normas que rigen el derecho marcario a
los nombres de dominio de internet atendida su diversa naturaleza juridica; los nombres
de dominio tienen como limitaciéon que un mismo nombre solo puede ser asignado a un
usuario. Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio,
acompaia los siguientes documentos: Copias de siete caratulas de libros editados por la
Editorial Al Aire Libro; Copia de portal de internet sii.cl donde figura la iniciacion de

actividades del sefior Luis Ramirez Trautmann.

[.5.2 Planteamientos de Compaifiia Chilena de Comunicaciones S.A.

Consta a fojas 24 y siguientes que don Héctor Loyola Novoa en representacion de
Compania Chilena de Comunicaciones S.A., present6 escrito fundamentando su mejor.
Sefiala que su representada es una empresa cuyo giro son los servicios de comunicaciones y,
en particular, la radiodifusion por medio de la conocida radioemisora denominada Radio
Cooperativa, especializada en la transmision de noticias, informaciones y programas de

actualidad nacional e internacional, que constituye una de las cadenas mas grandes de Chile,



pues llega a mas de setenta ciudades y cubre el noventa y cinco por ciento del territorio.
Agrega que su representada goza de una importante y reconocida presencia y fama en el
mercado nacional de la radiofonia, con un uso acreditado de su denominacion unido a la
implantacion notable de diversas marcas comerciales creadas por ella en el desarrollo de su
giro, que se asocian directa y naturalmente con la Radio y sus servicios, y con la amplia
cobertura de amparo correspondiente a sus registros. Sefiala que desde el afio 1995, Radio
Cooperativa difunde el programa deportivo “Al Aire Libre”, el cual ha cubierto mas de mil
eventos deportivos en todo el mundo y posee distinciones diversas que lo convierten en el
espacio radial mas reconocido, sintonizado e influyente del deporte en Chile. Actualmente el
programa se transmite por Radio Cooperativa de lunes a viernes de 14:00 a 15:30 y de 20:00
a 21:00 horas, y en directo desde las canchas durante los fines de semana y también en el
caso de cualquier actividad deportiva importante que ocurra en otros dias y hora. Al Aire
Libre es una marca renombrada y notoria que nadie en Chile puede desconocer. Dicha
marca se encuentra amparada por los Registros N°744.671 (Clase 38) y N°744.672 (Clase
16), y a su respecto se ha desarrollado por su representada un esfuerzo de implantacion y
proteccion desde hace veinte afios. Agrega que resulta natural la pretension de su
representada de obtener el nombre de dominio alairelibro.cl, que constituye una directa
evocacion y referencia a su identidad comercial y a los servicios que ella desarrolla, pues
induce al publico consumidor a asociar el dominio con su marca, por la cual es comiinmente
reconocida en el mercado. Sefiala que el nombre de dominio alairelibro.cl se construye
sobre la matriz distintiva de sus registros, con la sola variacion de una letra, y corresponde a
una mera imitacion de la idea y caracteristicas propias de la marca comercial registrada y
explotada con notoriedad por el oponente, de manera que los usuarios resultan impedidos de
distinguir entre ésta y aquél, induciéndoseles al engafio. Fundamenta que se trata de una
simple y casi imperceptible variacion de la marca registrada, como resulta evidente al
observar su semejanza grafica, fonética y conceptual, la denominacion que conforma el
dominio en disputa carece de novedad e individualidad en relacion con aquélla. Agrega que

el dominio en disputa identifica plenamente al segundo solicitante como un operador



verdadero, vigente y conocido, de tal suerte que los consumidores y usuarios pueden
asociarlo facil y directamente con su marca vigente y con sus servicios, mientras que
ninguna presencia ni actividad real con ese nombre corresponde al primer solicitante en el
mercado ni en la red, el primer solicitante no es sino un aprovechamiento del prestigio y
notoriedad ajena. Cita el articulo 22 del Reglamento de Nic Chile, cuyo espiritu y sentido
rescata, en cuanto abona la tesis de su mandante, se refiere al peligro de la dilucion
marcaria, porque si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresion
igual a su marca, como ocurriria en la especie, y ademas se pretende identificar con ella
servicios que se encuentran ligados a los suyos, padecera un debilitamiento del capital
comercial y marcario asociado a los signos que su esfuerzo ha implantado. Agrega que
también deben ser protegidos los consumidores, quienes por estas practicas pueden
resultar confundidos respecto de la real procedencia de los productos y servicios que se
ofrecen. En suma, todo este capital de posicionamiento de la marca Al Aire Libre,
honestamente adquirido durante muchos afios sobre la base de un trabajo serio y
profesional, resultaria irremediablemente perdido a favor de un tercero que no tiene otro

argumento que una prioridad formal.

1.6 Etapa de Respuestas.-

[.6.1 Respuesta de don Luis Claudio Ramirez Trautmann.

Consta a fojas 48 de autos, que don Simo6n Sobarzo Castillo en representacion de don
Luis Claudio Ramirez Trautmann evacud respuesta a los argumentos expuestos por la
Compania Chilena de Comunicaciones S.A. Sefiala que en relacion al reconocimiento y
fama del segundo solicitante en el mercado nacional de la radiofonia, asi como la
antigiiedad y prestigio de la marca en el ambito de accion que se desenvuelve son
apreciaciones subjetivas de la contraria, que si bien pueden adquirir relevancia al
momento de examinar la materia de autos, no son aplicables a la actual contienda, ya que

la naturaleza de los servicios entregados por uno y otro son diametralmente diferentes,



obedeciendo a giros comerciales no coincidentes y, en consecuencia, a un publico
consumidor objetivamente distinto. Agrega que la presunta "induccion a engafio” en que
se veria expuesto el publico consumidor no puede ser tal, ya que aparte de tratarse de
ambitos de accion claramente diferenciados, tampoco ha existido una "mera imitacion de
la idea y caracteristicas propias de la marca comercial registrada y explotada con
notoriedad por el oponente”. Mal podria darse una situacion de esa naturaleza, ya que si
se tratara de una "imitacion", los nombres de dominio serian fonéticamente idénticos, lo
que no tiene lugar en la especie. Por lo mismo, no puede generarse una confusion acerca
de la "procedencia y cualidad de los servicios que se distinguen por tal nombre", ya que
en base a lo anterior ni los propietarios de la marca, ni los consumidores objetivos del
servicio proveido por el segundo solicitante se ven afectados. Ademaés sefiala que no
existe "aprovechamiento del prestigio y notoriedad ajena”, debido a que el primer
solicitante no incursiona ni pretende incursionar de manera alguna en el ambito de accion
del segundo solicitante, lo que queda meridianamente claro en la descripcion de la
actividad de la editorial "Al Aire Libro", en las razones que esta tuvo para solicitar el
dominio en cuestion, y en las portadas de los libros acompanados como documentacion
de apoyo en la primera presentacion. Sefiala que la inscripcion del dominio bajo disputa
realizada por esta parte no fue abusiva, ya que el presupuesto indispensable para aquello
son que se cumplan las tres condiciones enumeradas en el art. 22 del Reglamento de Nic
Chile, condiciones que son taxativas. Indica que si bien el dominio inscrito por el Sr.
Ramirez Trautmann es fonéticamente similar a la marca del segundo solicitante, este si
tiene derechos e intereses legitimos con respecto al nombre de dominio, existiendo
perfecta identidad entre el nombre que utiliza y mediante el cual es conocida la Editorial
"Al Aire Libro", por lo que resulta indispensable para su desarrollo y crecimiento en la
materia especifica que le ocupa la asignacion del dominio en cuestion, hecho que

descarta de plano su utilizacion de mala fe.



1.6.2 Respuesta de la Compaiiia Chilena de Comunicaciones S.A.

Consta a fojas 55 de autos, que don Héctor Loyola Novoa en representacion de la
Compaiiia Chilena de Comunicaciones S.A. presento escrito formulando observaciones.
Sefiala que le parece evidente que no existen argumentos en contra de su demanda de
asignacion, y que, por el contrario, de ella se desprende que su pretension es fundada y

“«

coherente. El primer solicitante reconoce en su presentacion que “...el signo pedido por mi
representado es manifiestamente similar al registro marcario de la segunda solicitante,
tanto desde el punto de vista de los clasificadores marcarios que ostenta la marca “Al aire
libre”, como de los giros comerciales que desarrolla Compaiiia Chilena de Comunicaciones
S.A.”, y agrega que por ello “estamos en presencia de actividades totalmente diferentes”.
En la argumentacion de la contraria no se contiene mas que la descripcion de los fines de su
actividad comercial, que asi vistos parece dignos de elogio, y una invocacion al principio de
especialidad de las marcas. Sélo que, por una parte, aquella actividad se intenta llevar a cabo
usando un signo ajeno, debidamente registrado, y, por otra, este principio no resulta
aplicable porque el primer solicitante no es titular de marca alguna. También expresa su
preocupacion por el vacio normativo o insuficiente regulacion que parece caracterizar el
espacio virtual de Internet, que provoca una permanente colision entre el sistema de
nombres de dominio y las marcas comerciales, particularmente en el caso de la
reprochable practica de la “ciberocupacion”, y constituye una injusta apropiacion de la
creatividad, del esfuerzo y del éxito ajeno. Agrega que estamos en presencia de un intento
de apropiacion de un signo distintivo ajeno por parte del primer solicitante, quien ni
siquiera ha solicitado el registro marcario de la denominacién que usa, a sabiendas de que
es una imitacion servil de su marca registrada y de su dominio .CL. Por ultimo, sefiala que
al segundo solicitante le asiste un mejor derecho para obtener la asignacion definitiva,
ademas de lo ya expresado, en virtud de su buena fe, de la correspondencia entre el dominio
y sus marcas comerciales, de la implantacion notable que del concepto se ha verificado en el
mercado nacional -con el respaldo de sus registros- y de la ausencia de cualquier infraccion

por su parte a las normas, principios y derechos previstos en el inciso primero del articulo



14° de la Reglamentacion aplicable. Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el
nombre de dominio acompana dos certificados obtenidos en el sitio web del Instituto
Nacional de Propiedad Industrial, que acreditan la titularidad por parte de Compaiiia Chilena
de Comunicaciones S.A. de los registros N°744.671 (Clase 38) y N°744.672 (Clase 16) de la
marca “AL AIRE LIBRE” y un certificado obtenidos en el sitio web de NIC Chile que
acredita la titularidad de Compafiia Chilena de Comunicaciones respecto del nombre de

dominio ALAIRELIBRE.CL”.

1.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oir sentencia.-
A fojas 56 de autos, con fecha 12 de agosto de 2013, no existiendo diligencias pendientes,
se cito a las partes a oir sentencia, resolucion que les fue notificada a las partes por carta

certificada.-

II. PARTE CONSIDERATIVA.

II.I  Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que don Luis Claudio Ramirez
Trautmann con fecha 3 de diciembre de 2012 solicit6 el nombre de dominio
“alairelibro.cl”. También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que la Compaiiia

Chilena de Comunicaciones S.A., lo solicitd con fecha 21 de diciembre de 2012.-

II.2  Que don Luis Claudio Ramirez Trautmann fundament6 su mejor derecho para
solicitar la asignacion del nombre de dominio en disputa en que tiene el proposito de dar a
conocer las publicaciones efectuadas por la editorial “Al Aire Libro”. Fundamenta que
cuenta con una pagina web alairelibro.blogspot.com, que se mantiene activa hasta el dia
de hoy, donde la editorial ha puesto a disposicion del publico la totalidad de los libros
editados por ella. Sefiala que “Al Aire Libro” es un proyecto editorial que nace en la
ciudad de Tomé a inicios del afio 2010 y que tiene por objeto la produccion de baja

demanda de publicaciones literarias, ensayos y monografias. La distribucion de los libros



la realiza directamente los autores de esos textos, quienes se encargan de
comercializarlos. Sefiala que la editorial planea implementar en el dominio .CL un blog
para apoyar a los autores en la difusion de sus obras. Sustenta su derecho en la buena fe y
ambito de aplicacion del principio “First Come, First Served”, atendido que el dominio
corresponde al nombre por el que se ha dado a conocer ptiblicamente y el que utiliza en la
publicacion de sus libros, figurando su logo y nombre en cada uno de los textos que ha
editado. Argumenta el nivel de identidad fonética entre el nombre de dominio en disputa
y la marca registrada por el segundo solicitante, no induce a error alguno por tratarse de
distintos rubros. Argumenta la inviabilidad que el segundo solicitante utilice el dominio
en disputa alairelibro.cl, atendido que tiene el dominio “alairelibre.cl”, y que si bien los
términos se parecen, esa sola letra marca una notoria distincion, ademas de que el

segundo solicitante no ha puesto en marcha el dominio alairelibre.cl.

I1.3 Que la Compania Chilena de Comunicaciones S.A., fundament6 su mejor derecho en
que es una empresa de comunicaciones y, en particular, la radiodifusion por medio de la
conocida radioemisora denominada Radio Cooperativa, que constituye una de las cadenas
mas grandes de Chile y goza de una importante y reconocida presencia y fama en el
mercado nacional de la radiofonia. Fundamenta que desde el afio 1995, Radio Cooperativa
difunde el programa deportivo “Al Aire Libre”, el cual ha cubierto mas de mil eventos
deportivos en todo el mundo y posee distinciones diversas que lo convierten en el espacio
radial mas reconocido, sintonizado e influyente del deporte en Chile. Ademas fundamenta
que “Al Aire Libre” es una marca renombrada y notoria en Chile, la que se encuentra
amparada por los registros marcarios que cita. Agrega que el nombre de dominio
alairelibro.cl constituye una directa evocacion y referencia a su identidad comercial y a los
servicios que ella desarrolla, pues induce al publico consumidor a asociar el dominio con su
marca. Sefiala que el nombre de dominio alairelibro.cl se construye sobre la matriz
distintiva de sus registros, con la sola variacion de una letra, y corresponde a una mera

imitacion de la idea y caracteristicas propias de la marca comercial registrada, de manera que



los usuarios resultan impedidos de distinguir entre ésta y aquél, induciéndoseles al engafio.
Fundamenta que se trata de una simple y casi imperceptible variacion de la marca registrada,
como resulta evidente al observar su semejanza grafica, fonética y conceptual, la
denominacion que conforma el dominio en disputa carece de novedad e individualidad en
relacion con aquélla. Cita el articulo 22 del Reglamento de Nic Chile, se refiere al peligro
de la diluciéon marcaria, porque si en el mercado y en la publicidad comienza a circular
una expresion igual a su marca, como ocurriria en la especie, y ademas se pretende
identificar con ella servicios que se encuentran ligados a los suyos, padecerd un
debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos que su esfuerzo ha

implantado.

1.4 Que se encuentra acreditado en autos, fojas 49 y siguientes, que la Compaiia Chilena
de Comunicaciones S.A. es titular de la marca registrada “Al Aire Libre”, documentos
que no fueron objetados y que, por el contrario, fue reconocido éste hecho por el primer
solicitante. Que a juicio de este sentenciador la marca “Al Aire Libre” no es idéntica al
nombre de dominio solicitado, “alairelibro.cl” y tampoco es engafiosamente similar. Lo
anterior atendido que la marca “Al Aire Libre” es el registro de una expresion que se
refiere a estar en espacios abiertos sobretodo en contacto con la naturaleza, de alli, que
fue usada por el segundo solicitante para registrar su programa radial deportivo. El
nombre de dominio en disputa “alairelibro.cl” hace un juego de palabras con dicha
expresion sustituyendo la palabra “Libre” por “Libro”. Dicha sustitucion, a juicio de este
sentenciador, le otorga distintividad al nombre de dominio en disputa, ya que, al no tener
la palabra “libre”, la expresion ya no es la misma, ya no hace referencia a realizar
actividades en espacios abiertos, por el contrario, al sustituir dicha palabra por “Libro”, el
peso de la expresion estd en el término “libro” y en consecuencia, se asocia a alguna
actividad, producto o servicio vinculada con los libros. Si bien las expresiones “Al Aire
Libre” (marca) y “Al Aire Libro” (nombre de dominio en disputa) tienen semejanzas, a

juicio de éste sentenciador, no es probable que los usuarios de Internet se confundan al
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ingresar a la pagina web “Al Aire Libro” y piensen que lo estan haciendo a “Al Aire
Libre”. Este sentenciador considera que la expresion “Libro” le aporta distintividad al
nombre de dominio que permite diferenciarlo de la marca registrada y concluir que no es

engafiosamente similar a dicha marca comercial.

I.5  Que la Compaiia Chilena de Comunicaciones S.A., fundamentd que es titular del
nombre de dominio “alairelibre.cl”. Valga lo mismo dicho para la marca registrada en el
considerando anterior, esto es, que a juicio de este sentenciador el nombre de dominio
“alairelibro.cl” no es engafiosamente similar, en este caso, al nombre de dominio

“alairelibre.cl.

I1.6 Que don Luis Claudio Ramirez Trautmann fundamentd que es titular del nombre de
dominio “alairelibro.blogspot.com”. Dicho nombre de dominio es idéntico al nombre de
dominio en disputa, lo que a juicio de éste sentenciador constituye un mejor derecho

sobre el nombre de dominio de igual denominacion “alairelibro.cl”.

I1.7 Que debe considerarse que don Luis Claudio Ramirez Trautmann fundamentd que
tiene una editorial denominada “Al Aire Libro” dedicada a la publicacion de libros, que si
bien dicha denominacién no es marca registrada, segun lo sefala en propio solicitante,
dicha denominacion identifica a la editorial, segun los documentos acompanados, fojas 25

a 31 de autos, los que no fueron objetados por la contraria.

II.8§  Atendido todo lo anterior, y teniendo presente que la denominacion “Al Aire
Libro” no es idéntico ni engafiosamente similar a la marca “Al Aire Libre”, y que la
denominacién del nombre de dominio en disputa identifica claramente a la editorial del
mismo nombre, Al Aire Libro, este sentenciador ha llegado a la conviccion de que el

nombre de dominio “alairelibro.cl” identifica claramente los productos y servicios
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ofrecidos por don Luis Claudio Ramirez Trautmann, a través, de su editorial Al Aire

Libro.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio

en disputa “alairelibro.cl” a don Luis Claudio Ramirez Trautmann.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electronico.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por el sefior arbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.

Autoriza la Secretaria del Tribunal, dona Maria José¢ Allende Gutiérrez.
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