Ref. Sentencia conflicto capitalfm.cl

Partes: GABRIEL ANTONIO HANANIA INOSTROZA
Ediciones e Impresos S.A. Rep por Silva & Cia.-

Santiago, seis de julio de dos mil nueve
VISTOS:

1.- Oficio de OF 09846, de fecha 2 de diciembre de 2008 de fojas 1, por el que NIC Chile
comunicé a la suscrita la designacion como 4&rbitro arbitrador en el conflicto por
asignacion del nombre de dominio capitalfm.cl, suscitado entre don GABRIEL ANTONIO
HANANIA INOSTROZA, RUT: 13.307.153-9, domiciliado en MALEN ARIENTE 2594, SAN
PEDRO DE LA PAZ, CONCEPCION, y EDICIONES E IMPRESOS S.A., Representada por Silva &
Cia., RUT: 78.744.620-5, representado por su Departamento de Dominios, domiciliado en
HENDAYA N° 60, PISO 4, LAS CONDES, CHILE.

2.- Aceptacidn del arbitraje, juramento de rigor y citacidn a una audiencia de conciliacién
y/o fijacidn del procedimiento de fojas 4 y su correspondiente notificacion de fojas 5.

3.- Acta de fojas 15, en que consta la realizacion de la audiencia decretada en autos, con la
sola comparecencia del representante de la segunda solicitante, por lo que no fue posible
el llamado a conciliacidn, procediéndose derechamente a la fijacion del procedimiento
arbitral.

4.- Demanda arbitral de la segunda solicitante, de fojas 17, en que solicita le sea asignado
el dominio en disputa con expresa condena en costas. Funda su peticion en su mejor
derecho son perfilado a partir de su buena fe, interés legitimo, marcas comerciales,
presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados.

Sostiene que la evolucidn de la regulacidn de Internet ha sido incierta y errdtica, pero que
ha considerado de manera undnime que no es un fenédmeno juridico, sino una actividad
humana mas, por lo que no esta separada de los principios generales del Derecho, como el
principio juridico econdmico de que a los actores comerciales les asiste el derecho a
capitalizar su trayectoria comercial. Debe ampararse, en definitiva, la iniciativa y esfuerzo
de las personas en la produccién de un bien o servicio que beneficia a la comunidad.
Sostiene que la marca CAPITAL identifica a una publicacién reconocida que es un referente
a la hora de analizar la realidad econdmica del pais, que tiene una amplisima divulgacion y
prestigio, que ha construido en funcién de la veracidad y oportunidad de la informacién
que brinda. Ello le da el caracter de marca famosa y notoria que debe ser protegida.
Agrega que es titular de registros marcarios con la marca CAPITAL, en las clases 16, 35, 38,
41, etc., y el registro marcario N2 749919, marca CAPITAL para servicios de la clase 38.

Le Illama la atencién que el dominio en disputa incluya el término FM, el cual estd
relacionado con la actividad de la radiodifusion.



Invoca los numerales 14 y 22 del Reglamento para la administracifion del registro de
Nombres de Dominio .cl, en cuanto que es responsabilidad del solicitante que su registro
no afecte indebidamente os derechos de terceros y en aquello que se refiere a la
calificacifion de un registro como abusivo o de mala fe.

Agrega luego que la forma de abordar el 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 confusién y error entre los consumidores. En lo que respecta al
caso de autos, sostiene que se producira dilucién marcaria si circula en el mercado y en la
publicidad una expresion idéntica a las marcas y dominios de que es titular y que
identifique servicios que estdn intimamente ligados a los que dicha parte presta y que no
corresponden a ella, acarreando un debilitamiento del capital comercial y marcario
asociado a sus marcas. Considera que esto, ademas de injusto, es contrario a derecho
porque afecta el derecho de propiedad que tiene el segundo solicitante sobre sus signos,
respecto de los cuales tiene proteccidon de rango legal y constitucional. La identidad
comercial por ley y por sentido comun sélo debe ser administrada por la propia empresa,
no pudiendo darse combinaciones que usen la identidad y marcas mas emblematicas de
otras empresas u organizaciones.

Concluye que de concederse el dominio en disputa al primer solicitante se generara todo
tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de la
informacidn que se canalice a través del sitio web respectivo.

Por las consideraciones anteriores, el segundo solicitante estima que su contraparte no
tiene un derecho equivalente al del segundo solicitante.

Segun el segundo solicitante, este caso no debe resolverse segun el principio “First come,
first served”, por cuanto éste puede dar lugar a profundas injusticias, enviando una sefial
negativa a los actores econdmicos. Este criterio ha sido dejado de lado por los jueces,
quienes analizan los conflictos desde el punto de vista de la tesis del “mejor derecho”. Los
fallos que siguieron el primer criterio son vistos, en perspectiva, como aberrantes vy
antijuridicos.

5.- Que esta parte, para acreditar su mejor derecho, rindié prueba documental
consistente en certificado de marcas emitidos todos ellos por el Departamento de
Propiedad Industrial, relativo a los siguientes registros: a) Marca: CAPITAL N2 de Registro:
604874 de 5 de octubre de 2001, marca o denominacion; b) Marca: CAPITAL, Clase: 16 C
que incluye libros, revistas, diarios, publicaciones periddicas, no periddicas y demas
productos de la clase. N2 de Registro: 728919 el 8 de julio de 2005. Mixta; c) Marca:
CAPITAL. Clase: 16 C, que incluye libros, revistas, diarios, publicaciones periddicas, no
periddicas y demas productos de la clase. N2 de Registro: 728920 el 8 de julio de 2005.
Mixta; d) Marca: CAPITAL. Clase: 41 C que incluye organizacién de eventos, charlas,
cursos, congresos, ferias, exposiciones, competencias, conferencias, seminarios vy
simposium educacionales, gestion de espacios y lugares para reuniones, eventos,
exposiciones, ferias, charlas, seminarios, congresos y cursos, con fines educacionales,
culturales, gestion de espacion y lugares para reuniones, eventos, exposiciones, ferias,
charlas, seminarios, congresos y cursos, con fines educacionales y culturales. Servicios de



capacitacion de todo tipo, educacidn, capacitacién y entretenimiento de ejecutivos y staff
de empresas. N2 de registro: 756503 el 19 de abril de 2006. Palabra o denominacién; e)
Marca: CAPITAL. Clase: 35 C que incluye organizacién de eventos y ferias con fines
comerciales o de publicidad. Servicio de difusidon de publicidad por cualquier medio de
toda clase de productos y servicios. Agencia de Publicidad. Servicio de propaganda o
publicidad radiada y televisada. Servicios de mercadeo (marketing), incluyendo servicios
de estrategias de promocidn, distribucién y precio de toda clase de productos y servicios;
asesorias con relacién a dichos servicios. Promocién de bienes y servicios de terceros
mediante la colocacién de avisos publicitarios y la exposicion promocional en sitios
electrénicos accesibles por medio de redes computacionales. Asesorias, consultas e
informaciones, por cualquier medio, en materia de publicidad. Agencia de empleos.
Organizacion de bolsas de trabajos. Servicios de consultoria laboral, incluyendo servicios
de colocacion laboral; consultas en materia de contratacion laboral; consultoria en
materia de preparacion e implantacién de estrategias de remuneracién y bonificacion del
personal laboral; Servicios de gestidn relacionados con puestos laborales, seguimiento de
solicitantes y flujo de trabajo y comunicacion con los candidatos; servicios de consultoria
sobre recursos humanos; servicios de contratacion de personal; servicios de sistemas de
ordenacion de datos en un ordenador central; servicios de compilacion de datos en un
computador central; servicios de seleccién de personal por procedimientos psicotécnicos;
servicios de consulta sobre problemas de personal. Consultas en materia de contratacion
laboral. Seleccién de personal. N° de Registro: 738089 el 7 de noviembre de 2005. Palabra
o denominacién; f) Marca: CAPITAL, Clase: 16 C que incluye libros, revistas, diarios,
publicaciones periddicas, no periddicas y demas productos de la clase. N2 de Registro:
749921 el 7 de febrero de 2006. Mixta; g) Marca: CAPITAL, Clase: 35 C que incluye
organizacion de eventos y ferias con fines comerciales o de publicidad. Servicio de difusidn
de publicidad por cualquier medio de toda clase de productos y servicios. Agencia de
Publicidad. Servicio de propaganda o publicidad radiada y televisada. Servicios de
mercadeo (marketing), incluyendo servicios de estrategias de promocién, distribucion y
precio de toda clase de productos y servicios; asesorias con relacién a dichos servicios.
Promocidn de bienes y servicios de terceros mediante la colocacidn de avisos publicitarios
y la exposicién promocional en sitios electrénicos accesibles por medio de redes
computacionales. Asesorias, consultas e informaciones, por cualquier medio, en materia
de publicidad. Agencia de empleos. Organizacion de bolsas de trabajos. Servicios de
consultoria laboral, incluyendo servicios de colocacion laboral; servicios de orientacion
laboral; asesoria laboral; consultas en materia de contratacidon laboral; consultoria en
materia de preparacién e implementacién de estrategias de remuneracién y bonificacion
del personal laboral; servicios de gestion relacionados con puestos laborales, seguimiento
de solicitantes y flujo de trabajo y comunicacién con los candidatos; servicios de
consultoria sobre recursos humanos; servicios de contrataciéon de personal; servicios de
sistemas de ordenacién de datos en un ordenador central; servicios de compilaciéon de
datos en un computador central; servicios de seleccion de personal por procedimientos
psicotécnicos; servicios de consulta sobre problemas de personal. Consultas en materia de
contratacion laboral. Seleccidon de personal. N2 de registro: 749920 de 7 de febrero de
2006. Mixta; h) Marca: CAPITAL, Clase: 38 C que incluye servicios de comunicacién via



internet. Oferta de acceso multiple de los usuarios a una red computacional global;
transmision electrénica de datos, imagen y documentos via red informatica
computacional; provisidon de acceso a bases de datos; servicio de correo electrdnico;
transmision electrénica de datos a terminales de computador desde una red de base de
datos computarizada; servicio de telecomunicaciones de reenvio de ciclo de operaciones;
servicio integral de telecomunicaciones de red digital. Alquiler de tiempos de acceso a una
base de datos informatica, gréficos, informacidon audiovisual, paginas web, pizarras
electronicas, redes computacionales y materiales computarizados de investigacion vy
consulta, en el campo de negocios, finanzas, noticias, clima, deportes, computacion e
informatica, juegos, entretencidn, musica, teatro, cine, viajes, educacion, estilos de vida,
hobbys, apoyo computacional y temas de interés general. Servicio de telecomunicaciones
en general, incluyendo transmisién local, de larga distancia e internacional, de voz, texto,
fax, video, imagen y datos, y transmisidn inaldmbrica, via enlace de comunicacidn satelital,
terrestre o submarino. Servicios de comunicacion personal, a saber, servicios de envio de
llamadas, servicios de manejo de llamadas, servicios de ordenamiento secuencial de
llamadas y servicios de correo de voz y de mensajes verbales; servicios de teleconferencia;
servicios de anfitrion electrénico para brindar conexiones de telecomunicaciéon de
transacciones en redes de computacidn globales. Asesorias, consultas e informaciones,
por cualquier medio, en materia de telecomunicaciones. Servicios de programas hablados,
radiados y televisados. Emisiones televisadas y radiofénicas. Difusion de programas de
television. Agencia de informacion y de prensa. N2 de Registro: 749919 el 7 de febrero de
2006. Mixta; i) impresiones de la pagina web capital.cl, de fojas 43 a 52.

6.- Que afojas 57 se cité a las partes a oir sentencia.
CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la primera solicitante no comparecié al juicio arbitral, no allegd
antecedentes probatorios en apoyo a su solicitud de registro ni objetd los argumentos y
pruebas rendidas de contrario. Asimismo, esta arbitro ha verificado que a esta fecha el
nombre de dominio se encuentra inactivo, por lo que no es factible emitir
pronunciamiento respecto de si el uso del mismo podria o no afectar los derechos del
segundo solicitante en los términos esgrimidos por esa parte, en cuanto que podrian
difundirse contenidos que digan relacion con las actividades desarrolladas por esa parte,
que hicieran peligrar la distintividad de la marca protegida.

SEGUNDO: Que el segundo solicitante basa su defensa en los derechos marcarios que
invoca y que ha acreditado suficientemente en autos, por lo que habra de tenérselos por
establecidos para todos los efectos de este arbitraje.

TERCERO: Que tratandose el caso de autos de un conflicto por asignacién de un nombre
de dominio no corresponde hacer referencia a los articulos 22 y siguientes del Reglamento
para la Administracion del Registro de Nombres de Dominio .cl, correspondiente a la
revocacion, sino a las normas y principios correspondientes al tipo de conflicto especifico



de que se tratan estos autos. En concreto, conforme al nimero 14 del citado reglamento,
es de responsabilidad de cada solicitante que su registro no afecte indebidamente los
derechos de terceros.

CUARTO: Que en el caso de autos se discute si el segundo solicitante tiene un mejor
derecho al registro de nombre de dominio capitalfm.cl, respecto de los que podrian asistir
eventualmente al primer solicitante, en términos tales que hagan imposible la aplicacidon
del principio first come first served.

Al respecto, esta arbitro estima que habiéndose acreditado la propiedad marcaria por el
segundo solicitante, la resoluciéon de este problema a favor del primer solicitante habria
requerido una actividad positiva de esta parte a los efectos de acreditar que goza de algun
derecho o privilegio que lo legitime para el uso de esta expresion, de igual o mayor
entidad que el esgrimido por el segundo solicitante, lo cual no ha hecho.

QUINTO: Que en todo caso, no se ha acreditado en autos que esa parte haya registrado el
nombre de dominio de mala fe por lo que no podrd accederse a la condena en costas
solicitada por el segundo solicitante.

Y visto lo dispuesto en el Reglamento para la Administracién del Registro de Nombres de
Dominio .cl, se resuelve:

Asignese el nombre de dominio capitalfm.cl al segundo solicitante EDICIONES E IMPRESOS
S.A.ya individualizada en autos.

Cada parte pagara sus costas.

Notiofiquese a las partes y a Nic Chile. Hecho, ejecutese por Nic Chile la presente
resolucion.

Resolvid

Lorena Donoso A.
Arbitro

Sentencia dictada ante los testigos de actuacion:

Cristian Carril Abarca Alejandro Montecinos Garcia
C.l. 16.209.067-4 13.282.675-7
Cc.- I[donoso@uchile.cl; euroventas@gmail.com; dominios@silva.cl;

mail@nameaction.com; registros@nameaction.com; fallos@Iegal.nic.cl




