5.

Re.:

Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio brooklyn.cl

Oficio OF04491

VISTOS:

Que con fecha 20 de octubre de 2004, don MARCELO IVAN RAMIREZ RIVERA, RUT
9.051.218-8, solicita la inscripcién del nombre de dominio brooklyn.cl. Posteriormente, con
fecha 9 de noviembre de 2004, SOCIEDAD INVERSIONES OCEANICA LTDA., RUT
78.767.850-5, representada en calidad de contacto administrativo por dofia JOHANNA
CALDERON, solicita igualmente la inscripcién del mismo dominio brooklyn.cl, quedando asi
trabado el conflicto materia de este arbitraje;

Que mediante Oficio OF04491, NIC Chile designa al infrascrito como &rbitro para la resolucion
del conflicto sobre el referido dominio;

Que con fecha 23 de enero de 2005, el infrascrito acepta el nombramiento de arbitro,
mediante resolucién de la misma fecha en la cual, ademas, se cita a las partes a una audiencia
de conciliacion para el dia 8 de marzo de 2005, a las 11:00 horas, en El Regidor 66, piso 10,
Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha aceptacién notificada a las partes por correo
electrénico y por carta certificada;

Que con fecha 8 de marzo de 2005, se efectua el comparendo fijado para ese dia, asistiendo
Unicamente don ARTURO COVARRUBIAS VARGAS, quién exhibe poder para representar al
Segundo Solicitante, SOCIEDAD INVERSIONES OCEANICA LTDA., y asimismo acredita
haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el arbitro. Al no haber
comparecido el Primer Solicitante, el arbitro fija las normas de procedimiento, y las notifica por
correo electrénico y por carta certificada;

Que con fecha 14 de marzo de 2005, el Segundo Solicitante, SOCIEDAD INVERSIONES
OCEANICA LTDA., acredita la consignacion de los honorarios arbitrales correspondientes, lo que
se certifica mediante resolucion de la misma fecha;

6.

Que con fecha 30 de marzo de 2005, el Segundo Solicitante, SOCIEDAD INVERSIONES

OCEANICA LTDA., acompafa su demanda de mejor derecho sobre el nombre de dominio en
conflicto, sefialando que en su regulacion y evolucién, Internet ha resultado incierta y erratica,
constituyendo un gran desafio para los legisladores y jueces en intentar armonizar esta nueva



realidad con los principios generales del derecho. Al respecto, cita el Segundo Solicitante a don
ENRIQUE BARROS B,, el cual ha sefialado que Internet es un fenédmeno econdémico, un
fenémeno psicoldgico pero que en definitiva “no es un fendémeno juridico”, lo que a juicio de
SOCIEDAD INVERSIONES OCEANICA LTDA. quiere decir que Internet no debiera ser una
realidad divorciada de los principios generales del derecho, sino por el contrario, una actividad
humana mas. En consecuencia, debe dar cuenta de los principios legales esenciales que
regulan el actuar econémico humano, como lo son el fomento de la iniciativa individual.

Agrega el Segundo Solicitante que el presente conflicto debe ser evaluado mas alla de la
tentacion de aplicar simplistamente el principio “first come first served”, el cual en mucho
casos involucra una profunda injusticia, y da una mala sefal a los actores econdmicos.
Considera 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 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” y por sobre todo, el principio de la
buena fe. De esta forma, la concepcién impuesta desde el horizonte de los ingenieros “llegue
primero y punto”, ha sido superada y SOCIEDAD INVERSIONES OCEANICA LTDA. solicita
que, al fallarse este caso, se analize desde una perspectiva global integral.

Indica el Segundo Solicitante que el fundador del sistema de nombres de dominio JOHN
POSTEL, pidié una sola regla y condiciéon fundamental en lo material: Que en el tema de los
nombres de dominio primara el principio de la buena fe, principio que iluminé la redaccion de
todos los reglamentos de nombres de dominio en el mundo y constituye el eje fundamental
cuando los jueces son llamados a analizar un conflicto. En este caso, estamos frente a un
caso palmario de mala fe, puesto que, de acuerdo al Segundo Solicitante, don MARCELO
IVAN RAMIREZ RIVERA ha articulado una estrategia para perjudicarlo, solicitando marcas
comerciales y nombres de dominio que afectan los intereses del Segundo Solicitante, en
circunstancias que éste era su ex empleador. Agrega el Segundo Solicitante que el Primer
Solicitante fue despedido por SOCIEDAD INVERSIONES OCEANICA LTDA., por lo que
queda claro que no hay espacios para coincidencias, y debe concluirse que el Primer
Solicitante esta utilizando el sistema de registro de nombres de dominio para perjudicar al
Segundo Solicitante.

La politica de solicitar nombres de dominio y marcas comerciales con la intencion de
perjudicar, priva al Primer Solicitante de dos elementos que los redactores del actual
Reglamento han invocado como claves: la buena fe y un legitimo interés. El registro por parte
del Primer Solicitante del nombre de dominio en conflicto no solamente priva al Segundo
Solicitante de la legitima proyeccion de sus marcas en Internet, sino que lo obliga, ademas, a
incurrir en gastos importantes, ya que el Primer Solicitante esta informado de que cada vez
que él solicite un nombre de dominio, en principio, y de acuerdo al Reglamento de NIC Chile,
so6lo el que se opone debe pagar. De esta forma, para defenderse el Segundo Solicitante de
las acciones de su ex empleado, debe recurrir a estudios juridicos para que los asesoren, lo
cual implica altos y sobre todo innecesarios e injustos gastos, lo que se agrava cuando el
Primer Solicitante repite su conducta con otros nhombres de dominio, forzando al Segundo
Solicitante a entablar nuevos juicios, con el desgaste de todo tipo que ello acarrea. Sefala el
Segundo Solicitante que no se puede permitir que una persona que no tiene derecho ni
legitimo interés alguno sobre un dominio, utilice todo el sistema de NIC Chile para hostilizar a
una empresa con fines vengativos.



SOCIEDAD INVERSIONES OCEANICA LTDA. considera injusta la situacion en la cual un
tercero se aprovecha del prestigio ganado por otra, y asimismo cree que no favorece un
saludable desarrollo econémico el que un tercero no vinculado a una empresa se beneficie de
la trayectoria y posicionamiento de otra. Este tipo de conductas, agrega, son perniciosas para
el sistema econdmico y no se avienen a los principios econdémicos y juridicos que informan
nuestro ordenamiento juridico.

El Segundo Solicitante cita ademas el articulo 22 del Reglamento de NIC Chile, el cual dice
relacién con la revocacion de nombres de dominio, y considera que este arbitro debe revisar y
rescatar el espiritu de la norma, en cuanto abona a la tesis del Segundo Solicitante. Indica que
la vision del conflicto entre marcas y dominio ha evolucionado dramaticamente, y los
mecanismos de solucion de conflictos se han hecho cargo del perjuicio comercial que algunas
empresas sufren a raiz de la concesiéon de dominios que generan confusion y error entre los
consumidores.

Por otro lado, SOCIEDAD INVERSIONES OCEANICA LTDA. considera que aqui también
puede producirse la diluciéon de la marca BROOKLYN, puesto que si en el mercado y en la
publicidad comienza a circular una expresiéon idéntica a las marcas y dominios de su
propiedad, como eventualmente podria ocurrir, que identifica ademas determinados servicios
que se encuentran intimamente ligados a los servicios amparados por el giro del Segundo
Solicitante, que no corresponden a ella, indudablemente empezara e generar un
debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por el
Segundo Solicitante. Esta situacion ademas de ser injusta, resulta contraria a derecho, ya que
se esta afectando el derecho de propiedad que el Segundo Solicitante tiene sobre sus signos
y respecto de los cuales posee proteccion de rango legal y constitucional.

Por ultimo, el Segundo Solicitante sefiala que debe tenerse presente que de acuerdo a la
orden publico econdmico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la
procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrecen al mercado, hecho que
claramente se veria afectado en caso de concederse el dominio de autos a la contraria.

En definitiva, el Segundo Solicitante sefiala que la mala fe no debe ser tolerada en ningun
ambito y en este caso estamos en presencia de un abuso escandaloso del sistema y de una
mala fe que el abogado del Segundo Solicitante no habia visto nunca en este tipo de conflicto,
al estarse en presencia de un ex empleado que consciente de los intereses de su ex
empleador, situacién en que tuvo acceso a mucha informacion y ambitos de confianza, inicia
una carrera de acciones para perjudicar los intereses de su ex jefe, lo que repugna los mas
elementales principios éticos. Ademas, reitera fundadamente que el improbable otorgamiento
a la contraria del dominio en cuestion, generara todo tipo de confusiones y errores en el
mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos que pretendan distinguir el
Primer Solicitante con las marcas de su ex empleador. En suma, buena fe, interés legitimo,
marcas y dominios registrados, perfilan al Segundo Solicitante como titular de un mejor
derecho para optar al dominio en cuestion, por lo que solicita que se conceda el registro del
nombre de dominio brooklyn.cl a la empresa SOCIEDAD INVERSIONES OCEANICA LTDA;



7.

8.

Que con fecha 15 de abril de 2005, se da traslado a las partes de las demandas arbitrales
correspondientes;

Que con fecha 30 de mayo de 2005, se cita a las partes a oir sentencia resoluciéon que se
notifica por correo electrénico.

Y CONSIDERANDO:

Que de acuerdo al articulo 7 del Procedimiento de Mediacion y Arbitraje contenido en la
Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los
arbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendran el caracter de
“arbitrador” y por ende deberan fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le
dictaren;

Que el articulo 14 inciso primero de la Reglamentacién de NIC Chile sefiala que es de
responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripcidon 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 el mismo cuerpo legal en su articulo 10 inciso primero establece un término de 30
dias corridos contados desde la publicacion de la nueva solicitud en la lista de solicitudes
en tramite de la pagina Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados
tomen conocimiento vy, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes
para ese nombre de dominio;

Que el Segundo Solicitante, SOCIEDAD E INVERSIONES OCEANICA LIMITADA, es
titular de la marca BROOKLYN registrada con fecha 13 de enero de 1998 bajo el N°
501.065 para distinguir “discoteque, cabaret, salén de baile” de la clase 41 y “pub, hotel,
motel, local de exposicion” de la clase 42;

Que de acuerdo con la base de datos del Departamento de Propiedad Industrial, la marca
BROOKLYN antes mencionada fue solicitada a nombre de SOCIEDAD E INVERSIONES
OCEANICA LIMITADA por don MARCELO IVAN RAMIREZ RIVERA, Primer Solicitante del
nombre de dominio brooklyn.cl materia de estos autos;



6. Que si bien el contrato de trabajo acomparfiado en estos autos por el Segundo Solicitante,
y no objetado por el Primer Solicitante, sefiala que el empleador de don MARCELO IVAN
RAMIREZ RIVERA es C. M. SOCIEDAD GASTRONOMICA LTDA. y no SOCIEDAD
INVERSIONES OCEANICA LTDA., Segundo Solicitante del nombre de dominio en
conflicto, el hecho de que la marca comercial BROOKLYN haya sido solicitada por
intermedio de don MARCELO IVAN RAMIREZ RIVERA a nombre de la SOCIEDAD
INVERSIONES OCEANICA LTDA. hace presumir que don MARCELO IVAN RAMIREZ
RIVERA efectivamente fue empleado de SOCIEDAD INVERSIONES OCEANICA LTDA.,
anteriormente denominada C.M. SOCIEDAD GASTRONOMICA LTDA., ejerciendo la
funcién de administrador dentro en dicho establecimiento;

7. Que el Primer Solicitante no ha hecho valer argumento alguno que justifique un mejor
derecho sobre el nombre de dominio en cuestién, y, en cambio, el Segundo Solicitante ha
hecho valer su mejor derecho consistente en el registro de la marca comercial, asi como el
uso de la misma;

8. Que por el mero hecho de que don MARCELO IVAN RAMIREZ RIVERA haya solicitado
primero el nombre de dominio brooklyn.cl no es suficiente, ya que, a lo menos, éste debio
haber hecho valer ese derecho en este juicio arbitral, y al no hacer presentacion alguna, no
puede presumirse que el Primer Solicitante tenga derecho ni legitimo interés sobre el
nombre de dominio brooklyn.cl;

9. Que en cambio, el Segundo Solicitante es titular de una marca comercial idéntica al
nombre de dominio solicitado, y a mayor abundamiento, opera un establecimiento
denominado BROOKLYN, cuyo giro corresponderia a los servicios amparados por la
marca comercial de su propiedad.

SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio brooklyn.cl al Segundo Solicitante, SOCIEDAD INVERSIONES
OCEANICA LTDA., RUT N° 78.767.850-5.

Cada parte se hara cargo de sus respectivas costas.

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

Sentencia pronunciada por el arbitro, don Christian Ernst Suarez



Santiago, 13 de enero de 2005.-

Christian Ernst Suarez

ARBITRO



