Arbitraje por la asignacion de nombre de dominio “asischile.cl”

Rol 09614

En Santiago a 9 de enero de 2009, se resuelve lo siguiente:

VISTOS:

1. Que por oficio N° OF09614 de fecha 14 de octubre de 2008, el Departamento
de Ciencias de la Computacion de la Universidad de Chile (NIC Chile), notifico al
suscrito la designacion como Arbitro para resolver el conflicto planteado por la
inscripcion del nombre de dominio “asischile.cl”;

2. Las partes de dicho conflicto eran: ASIS INTERNACIONAL (Servicio
Integrales de Seguridad Federal Security Limitada) y ASIS Internacional.

3. Que con fecha 15 de octubre de 2008 se acepto la designacion y se cito a
comparendo para el dia 28 de octubre de 2008;

4. Que al dia de la citacion, sélo asistid el segundo solicitante, se realizo el
comparendo, se fijaron las bases de procedimiento, dejandose constancia de la
consignacion.

5. Que con fecha 20 de noviembre de 2008 la segunda solicitante acompafa
solicitud competitiva y consigna el remanente de los honorarios del arbitro.

6. Que con fecha 12 de diciembre de 2008 se evacua traslado, deduciendo
desistimiento. Cabe consignar, que se apercibié al primer solicitante cumplir con
las Bases de Procedimiento, y acompafiar copia electronica de su presentacion,
sin apercibirlo. Considerando que la copia no fue acompafada, se tendra presente
el desistimiento como un antecedente mas de la causa.

7. Que con fecha 10 de septiembre de 2008 se cito a oir sentencia.

8. Que con fecha 15 de diciembre de 2008 la segunda solicitante acompafia
documentos con citacion y hace téngase presente.

9. Que con fecha 2 de enero de 2009 se cita a oir sentencia.

10. Planteamiento del segundo solicitante: RODRIGO LEON URRUTIA, abogado,
patente al dia, domiciliado en Hendaya 60, Piso 4, Las Condes, Santiago, en
representacion de ASIS INTERNATIONAL, INC., sociedad americana, en autos
sobre la asignacion del nombre de dominio ASISCHILE.CL, a UD.
respetuosamente digo:



De acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Network Information Center
Chile, para el funcionamiento del Registro de Dominios.CL, su Anexo 1 relativo al
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje, y segun lo fijado por las partes en el
comparendo de conciliacion y fijacién del procedimiento de autos, dentro de plazo
y en forma legal, vengo en solicitar, en base a los argumentos de hecho y de
derecho que expondré, sea asignada a mi representada, ASIS INTERNATIONAL,
INC., el nombre de dominio ASISCHILE.CL

.- FUNDAMENTOS DE HECHO.

La parte contraria solicitd el nombre de dominio ASISCHILE.CL. Posteriormente, y

dentro del plazo legal de acuerdo al articulo del 10 Reglamento para el
funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, mi mandante ASIS
INTERNATIONAL, INC.., solicitd el mismo nombre de dominio ASISCHILE.CL
Posteriormente, luego de no prosperar la mediacién contemplada en los articulos
1y 2, del Anexo 1 relativo al Procedimiento de Mediacién y Arbitraje, se procedi6 a
la designacion del arbitro respectivo por NIC CHILE.

Por ultimo, y luego de que no llegarse a un acuerdo, se dictaron las normas de
procedimiento para el presente arbitraje.

[I.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.

1.- Criterios aplicables a la asignacion de nombres de dominio.

La internet en su regulacion y evolucion 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. Al respecto la
doctrina nacional sefiala que la internet es un fenémeno econémico, un fenémeno
psicologico pero que en definitiva “no es un fendbmeno juridico”, queriendo decir
con esto, que la internet no es, 0 no debiera ser una realidad divorciada de los
principios generales del derecho, sino por el contrario como una actividad humana
mas, debe dar cuenta de los principios legales esenciales que regulan el actuar
econdmico humano como lo son el fomento de la iniciativa individual. En esta
evolucion legal, uno de los principios fundamentales del derecho econémico tiene
gue ver con el hecho de que 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 proteccion del bien comdn. Esta disquisicion, que
apela a los principios basicos del derecho econdémico, resulta esencial para
entender la pretension de mi mandante, y se traduce en una firme y radical
llamado a que una realidad como la internet no puede, de un dia para otro, so
pretexto de deficiencias en la concepcion y regulacion de dicha realidad, quebrar o
negar principios esenciales del actuar econédmico humano, como es caso de que
la iniciativa y esfuerzo de la personas en la produccién de un bien o servicio que
beneficia a la comunidad deben ser amparados.

En este sentido, queremos que este caso sea evaluado mas alla de la tentacion de
aplicar simplistamente el principio FIRST COME FIRST SERVED, que en muchos
casos involucra una profunda injusticia, y da una mala sefial a los actores
econdmicos. En efecto, 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 alla 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 concepcion impuesta desde el horizonte de los
ingenieros “llegué primero y punto”, ha sido superada y mi mandante solicita
encarecidamente que al fallarse este caso, se analice desde una perspectiva
global integral, de manera que el Sefior Arbitro, no sea victima de la trampa “first
to file” que originalmente mal iluminé la solucion de este tipo de conflictos,
generando fallos que analizados hoy con perspectiva, aparecen como aberrantes
y antijuridicos.

2.- ASISy ASIS INTERNATIONAL EN EL MUNDO

Para comprender la legitimidad de la pretension de mi mandante, resulta
fundamental sefalar que ASIS INTERNATIONAL, INC.. es una destacada y
ampliamente posicionada institucion A NIVEL MUNDIAL.

“ASIS International (ASIS) is the largest organization for security professionals,
with more than 36,000 members worldwide. Founded in 1955, ASIS is dedicated to
increasing the effectiveness and productivity of security professionals by
developing educational programs and materials that address broad security



interests, such as the ASIS Annual Seminar and Exhibits, as well as specific
security topics. ASIS also advocates the role and value of the security
management profession to business, the media, governmental entities, and the
public. By providing members and the security community with access to a full
range of programs and services, and by publishing the industry's number one
magazine - Security Management - ASIS leads the way for advanced and
improved security performance.

Facts about ASIS:

. Founded: 1955

. Members: approx. 36,000

. Chapters: 204 chapters worldwide

. Volunteer Councils: 31

. Board of Directors: 16 members

. Volunteer and Executive Leaders

. Headquarters Staff: More than 80 full-time staff

. ASIS Certifications: ASIS administers three certifications programs. The

Certified Protection Professional (CPP™) designation indicates board certification
in security management, and is recognized worldwide as the highest recognition
accorded a security practitioner. Two technical certifications have been added
recently: the Physical Security Professional (PSP™) and the Professional Certified
Investigator (PCI™).

. ASIS Foundation: Incorporated in 1966. Funds and manages endowments
for a wide range of academic, strategic, and professional development activities,
and sponsors security industry reports and research.

. ASIS International Annual Seminar and Exhibits: The world's most
comprehensive educational and networking event in the security industry.

o] 150 educational sessions

o] Largest dedicated security show in the world with more than 2,600 booth
spaces occupied by 950 companies, and more than 23,000 attendees

o] Pre-registered attendees from countries throughout the world

. Membership benefits include:



Award-winning monthly magazine, Security Management

Networking with security practitioners throughout the world

More than 30 quality educational programs and conferences annually
Volunteer leadership and professional development opportunities

O O O O O

Access to world-class security resources (Information Resources Center,
ASIS Security Industry Buyers Guide, Bookstore, and through other members)

o] Member savings on educational programs, review courses, preparation
materials, and publications.

. Advocacy: ASIS represents the interests of the security management
profession to business, the media, government entities, and the public.

. ASIS Standards and Guidelines

Nuestra representada tiene como asociados a miles de agentes en decenas de
paises en el mundo. Fue fundada en 1955 en los EUA., para auxiliar a las
personas que practican las disciplinas de SEGURIDAD y PROTECCION
PRIVADA, coadyuvando a su formacién y desarrollo, con el objetivo de mejorar su
trabajo y elevar el valor de su estatus profesional.

ASIS se ha constituido como la principal impulsora para promover la
profesionalizacién en el campo de la Seguridad y Proteccion.

ASIS ha llenando un vacio que existia por la falta de planes profesionales a nivel
educacional sobre Seguridad Privada, asi como la carencia de libros, sistemas de
informacion y consulta en esta nueva disciplina. Posteriormente, ha servido como
organo de certificacion de las habilidades profesionales (CPP) de quienes han
acreditado los conocimientos y habilidades en los diversos topicos que abarca la
Seguridad Privada, por medio de la imparticion de cursos especializados en la
materia y la aplicacion permanente de los exdmenes respectivos cuya aprobacion
otorga el grado de CPP (Certificado Profesional en Proteccion), con validez

internacional, el cual requiere ser renovado cada tres afos.

Hoy, ASIS es una Sociedad Internacional que integra el grupo mas grande en su
género, al servicio de la Seguridad y proteccion profesional (The American Society
for Industrial Security es una organizacion que desde 1955, se ha constituido



como la principal impulsora para promover la profesionalizacion en el campo de la
Seguridad y Proteccion. Asis cuenta con mas de 35000 miembros de los cinco
continentes, destacandose como la organizacion mas importante del mundo en la

materia, con socios en 115 paises).

Pues bien, dado el caracter que poseen los servicios de entregados por mi
mandante, éste se ha preocupado de resguardar su imagen, hecho que le ha
posibilitado ser una de las empresas lideres en su rubro a nivel mundial y
nacional, constituyendo la marca ASIS y ASIS INTERNATIONAL, una marca
famosa y renombrada. En este sentido, y con el objetivo de obtener un adecuado

resguardo, protegié como marcas comerciales de acuerdo a la ley N° 19.039 de la
Ley de Propiedad Industrial, el concepto ASIS INTERNATIONAL, registro n°
663.961, conforme se desprende de copia de certificado que se acompaiia en el

primer otrosi.

Méas aun, la marca se ha protegido en el extranjero con una serie de registros
marcarios, como se desprende de la copia de registro de marcas comerciales en
EEUU de América, que se acompafia en el primer otrosi.

Como se desprende de los registros marcarios antes indicados, mi representada
es titular de a marca ASIS y ASIS INTERNATIONAL, y tiene un uso efectivo e
importante a nivel comparado como se desprende de los resultados de su
busqueda en GOOGLE, que se acompafian en el primer otrosi.

Como UD. puede apreciar, es claro que la expresion ASISCHILE.CL confundira a
los clientes de mi representada en el sentido que el giro fundamental de mi
representada el servicio de asesorias financieras, se ve completamente incluido
en el nombre de dominio de autos, como también la marca que protege dicho
servicio a saber la marca ASIS o ASIS INTERNATIONAL.

Nuestro cliente utiliza la marca ASIS o ASIS INTERNATIONAL en forma
fundamental y ha invertido ingentes sumas de dinero para promocionar Sus
marcas para el mercado. Los gastos millonarios que se han hecho en potenciar la
marca POR DECADAS que es del patrimonio industrial de nuestra cliente se vera
afectado en su esencia pues el nombre de dominio comprende la descripcién del



giro de mi cliente y de su marca, con lo que de otorgarse el dominio a la otra parte
se vera afectado el patrimonio y nombre de ASIS INTERNATIONAL, INC..
beneficiAndose indebidamente a un tercero que en nada ha aportado a la fama y
notoriedad de mi representada

¢ Es justa la situacion en donde un tercero se aprovecha del prestigio y marcas y
nombre comercial ganados por otra?

¢, Favorece un saludable desarrollo econémico, el que un tercero no vinculado a
una empresa se beneficie de la trayectoria y posicionamiento de otra?

En nuestra opinion, este tipo de conductas son perniciosas para el sistema
econOmico y no se avienen a los principios econémicos Yy juridicos que informan
nuestro ordenamiento juridico.

El concepto ASISCHILE no solamente se estructura en base a las marcas

comerciales que identifican en el mercado a mi mandante y sus servicios, ASIS

INTERNATIONAL, INC.. sino que peor aun, se utiliza una marca comercial

debidamente registrada, vulnerandose abiertamente un derecho de propiedad

sobre esta expresion. En este sentido, estimamos que el hecho de la igualdad de

conceptos, el cual serd abordado posteriormente, es antecedente suficiente como
para que el dominio en cuestion sea asignado a mi mandante. El articulo 14

articulo del reglamento NIC CHILE, el cual sefiala: “Sera de responsabilidad

exclusiva del solicitante que su inscripcidén 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”. NIC Chile, sin

estar obligado a ello, podra solicitar el pronunciamiento de un arbitro, a costa del
solicitante, de acuerdo a las normas del Procedimiento de Mediacién y Arbitraje
del Anexo 1 de esta reglamentacion, en aquellos casos que el dominio solicitado
vulnere y contrarie ostensiblemente las normas y principios descritos en el inciso
precedente. En este caso, se suspendera la tramitacion del dominio solicitado
hasta que se dicte la sentencia correspondiente”.

Por otro lado el articulo 22 del Reglamento de NIC CHILE, si bien esta en el
acapite de la revocacion, sugerimos al Sr. arbitro revisar y rescatar el espiritu de la

norma, en cuanto abona la tesis de mi mandante:



"Sera causal de revocacion de un nombre de dominio el que su inscripcion sea
abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.

La inscripcion de un nombre de dominio se considerara abusiva cuando se
cumplan las tres condiciones siguientes:

a. Que el nombre de dominio sea idéntico o _engafiosamente similar a una

marca de producto o de servicio sobre la gue tiene derechos el reclamante, 0 a un

nombre por el cual el reclamante es reconocido.

b. Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses
legitimos con respecto del nombre de dominio, y

c. Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.

La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su
enunciacién sea taxativa, servirA para evidenciar y demostrar la mala fe del
asignatario del dominio objetado:

d. Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de
dominio con el propésito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir
la inscripcion del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un
valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripcion, siendo el
reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio,

e. Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intencién de impedir al titular
de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio
correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del
nombre de dominio, esta pauta de conducta.

f. Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar
o afectar los negocios de la competencia.

g. Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer
con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en
linea, creando confusion con la marca del reclamante.

Hoy la vision del conflicto entre marcas y dominios ha evolucionado
dramaticamente y los mecanismos de solucién de conflictos se han hecho cargo
del perjuicio comercial que algunas empresas sufren a raiz de la concesion de

dominios que generan confusion y error entre los consumidores.



Asimismo, debemos reiterar el tema de la dilucién marcaria, en cuanto a que si en
el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresion idéntica a las
marcas y dominios de mi representada, como eventualmente podria ocurrir, que
identifigue ademas determinados servicios que se encuentran intimamente ligados
a los servicios de mi representada y que no correspondan a ella, indudablemente
empezara a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a
los signos registrados por mi mandante. Esta situacion ademas de ser injusta
resulta contraria a derecho ya que se esta afectando el derecho de propiedad que
mi mandante tiene sobre sus signos y respecto de los cuales posee proteccién de
rango legal y constitucional.

El punto central de la argumentacién es que la identidad de una organizacién por

ley v por sentido comun sélo debe ser administrada por ella misma, resultando

impensable que se genere una serie de combinaciones que utilicen la identidad v

marcas mas emblematicas de las distintas corporaciones. Si no se pone atajo de

inmediato a esta pretension, las mas prestigiosas corporaciones podrian verse

perjudicadas o0 afectadas por este tipo de actos, en donde terceros

aprovechandose de la inversidn y posicionamiento en el mercado podrian inscribir

los nombres de dominio basandose en sus marcas de mayor prestigio, en este

contexto es valido hacerse la siguiente pregunta:

Por ultimo, debemos tener presente que de acuerdo al orden publico econémico,
los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia
empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el mercado, hecho
qgue claramente se veria afectado en caso de concederse el dominio de autos a la
contraria.

3.- Conclusion

De acuerdo a lo planteado, estimamos fundadamente que el improbable
otorgamiento a la contraria del dominio en cuestién, generard todo tipo de
confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de
los productos y servicios que pretenda distinguir el primer solicitante, casi de
manera automatica con mi mandante ASIS INTERNATIONAL, INC.

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 estimamos que el primer solicitante NO
POSEE un derecho equivalente al nuestro.

En suma, buena fe, interés legitimo, marcas comerciales y, presencia comercial,

trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados e indiscutidos de forma

centenaria, todos estos son elementos que perfilan a mi mandante como titular de

"un mejor derecho" para optar al dominio en cuestién.

En razén de todas las consideraciones mencionadas y de las facultades que el
reglamento del ha dotado a los arbitros designados para dirimir conflictos de esta
naturaleza, venimos en solicitar se conceda el registro del nhombre de dominio
ASISCHILE.CL a la empresa que represento, en razén de los antecedentes de
hecho y de derecho que hemos expuesto en esta presentacion.

POR TANT O, En consideracién a los fundamentos de hecho y de derecho
expuestos y lo dispuesto en el Anexo 1 relativo al Procedimiento de Mediacion y
Arbitraje del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de
Dominio CL,

A UD. PIDO: Tener por presentada dentro de plazo la presente solicitud de
asignacion de nombre de dominio, someterla a tramitacion y, en definitiva, resolver
que el nombre de dominio en cuestion ASISCHILE.CL, sea asignado a mi

representada ASIS INTERNATIONAL, INC.., con expresa condena en costas a la

parte contraria.

10. El segundo solicitante, en apoyo a su pretension acompafia los siguientes
documentos:

1.- Copia simple de los documentos que dan cuenta de mi personeria para actuar
en autos y de mi calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la profesion.

2. Cheque a nombre del Sr. Arbitro por concepto de honorarios arbitrales.

3.- Impresidn del sitio web de nuestra representada www.ASISONLINE.ORG

4.- Impresion del WHOIS del nombre de dominio www.asisonline.org

5.- Impresién de resultado de la busqueda en GOOGLE de Asis Internacional
6.- Copia de certificado marca ASIS INTERNATIONAL registro n°® 663.961 emitido

por el Departamento de Propiedad Industrial de Chile.



7.- Copia de certificado de marca ASIS INTERNATIONAL, registro n°® 2.686.091
registrada en Estados Unidos de América

8.- Copia de certificado de marca ASIS, registro n® 2.719.242 registrada en
Estados Unidos de América

9.- Copia de certificado de marca ASIS, registro n® 1.438.384 registrada en
Estados Unidos de América

10.- Copia de certificado de marca ASIS, registro n°® 2.896.191 registrada en
Estados Unidos de América

11. Primera solicitante, al desistirse, sefiala lo siguiente: Que participa en una
organizacion de Seguridad, Asis Internacional en Chile, que se desiste de la
solicitud. Solicita que no se le condene en costas.

CONSIDERANDO:

12. Que el segundo solicitante acompafio profusos antecedentes, marcas
comerciales, y antecedentes de derecho.

13. Que el primer solicitante se desistié de su solicitud.

14. Dados los principios de equidad que obligan a este arbitro.

15. Visto lo dispuesto en los articulos 5, 7 y 8 del Anexo 1 sobre Procedimiento de
Mediacién y Arbitraje del Dominio CL, resuelvo:

RESUELVO:

Asignase el nombre de dominio “asischile.cl” a la parte ASIS Internacional. No
se condena en costas a la primera solicitante, ya que se desistio del la solicitud de
nombre de dominio.

Notifiquese la resolucién por correo electrénico a las partes, tal como se acordo en
el punto quinto de las Bases de Procedimiento, lo que no fue objetado por ninguna
de la partes, y a NIC Chile.

Resolvio el Juez Arbitro Pablo Céanovas Silva.

Firman como testigos, Ménica Guzméan Dodis y Josefina Gonzalez.

Juez Arbitro.



