JANETT FUENTEALBA ROLLAT
Juez Arbitro NIC Chile

Rol No. 01 - 2013
Juicio arbitral carolinachile.cl
Pablo Alfredo Torres Bustos vs. Radio Carolina S.A.

SENTENCIA DEFINITIVA
ARBITRAJE POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO
carolinachile.cl

Santiago, 08 de Mayo de 2013.
VISTOS:

Que con fecha 01 de Septiembre de 2012, www.carolinachile.com
representando a CAROLINA TORRES B. Y CAROLINA TORRES, CH. (PABLO
ALFREDO TORRES BUSTOS), con domicilio en Los Pellines No. 423, Villa IV
Centenario, Chillan, solicita para si la inscripcion del nombre de dominio
carolinachile.cl. Luego y encontrandose dentro de plazo, con fecha 12 de
Septiembre de 2012, RADIO CAROLINA S.A., con domicilio en Av. Santa Maria
No. 2670, 2°. Piso, Providencia, Santiago, solicita a su vez la inscripcion del
mismo nombre de dominio.

Conforme a lo dispuesto en los articulos 10 y 12 de la Reglamentacién
para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante
“el Reglamento” o “Reglamento de Nic Chile” indistintamente, las normas
contenidas en el Anexo sobre Procedimiento de Mediacién y Arbitraje del
Reglamento de Nic Chile, y demas normas aplicables al conflicto, es que
mediante Oficio de Nic Chile No. 17419 se designd a la suscrita como arbitro
para la resolucidn del presente conflicto de asignacion del nombre de dominio
carolinachile.cl, aceptando dicho encargo segun consta en resolucion de fecha
14 de Enero de 2013, jurando desempefiar dicho cometido fielmente y en el
menor tiempo posible.

Se citd a las partes a una audiencia celebrada con fecha 28 de Enero de
2013, contando con la asistencia de don Felipe Vinagre Larrain, abogado, en
representacion de Radio Carolina S.A., como segundo solicitante vy
demandante; en rebeldia del primer solicitante don Pablo Alfredo Torres
Bustos, y el arbitro que conoce del presente conflicto. Al no producirse
conciliacién, el Tribunal fijo en dicha audiencia las bases del procedimiento
mediante un Acta, la cual fue notificada de manera personal a la parte
asistente.

A fs. 15 vy siguientes, don Felipe Vinagre Larrain, abogado, en
representacion de RADIO CAROLINA S.A., como segundo solicitante y
demandante de autos, interpone demanda de asignacién de nombre de
dominio en la cual acompafia sus documentos y probanzas, para acreditar su
mejor derecho al nombre de dominio en disputa. En sintesis, expone lo
siguiente:

a. Que su mandante corresponde a una empresa chilena de medios de
comunicacién radiados y electrénicos, perteneciente al holding Grupo
Copesa, empresa chilena de medios de comunicacién escritos, radiados
o televisados fundada en 1950.

b. Que su representada cuenta con innumerables marcas registradas y
dominios web que forman parte de su patrimonio, para lo cual
acompafia listado con trece marcas comerciales debidamente
registradas, y cuatro nombres de dominio que contienen la expresion
“Carolina” conjunta o separadamente; que dicha expresion ha sido
adoptada por su representada para identificar y asociar la prestacion de
estos servicios al publico consumidor, expresién ademas protegida
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tanto por el art. 19 No. 25 de la Constitucion Politica y otras normas
pertinentes.
Que respecto a la finalidad intrinseca de los nombres de dominio, cita el
dictamen No. 1127, de la Comisidon Preventiva Central, que sefiala en
su considerando 7.8, el cual ha sido recogido por el articulo 14 del
Reglamento de Nic Chile.
Que respecto a las normas vigentes sobre abusos de publicidad y ley de
proteccién al consumidor, sefiala que hay que remitirse al Cddigo de
Etica Publicitaria. La primera solicitud de registro para el nombre de
dominio carolinachile.cl viola los articulos 4, 4 letra f), 13 del Cédigo
referido, ya que pueden inducir al consumidor a error o confusién o
aprovecharse del goodwill o imagen adquirida del nombre comercial y/o
simbolo del producto. Por otra parte, de los articulos 1° No. 4, y 28 de
la Ley 19.496 de Proteccidon al Consumidor, se infiere que su fin es
proteger al consumidor de la confusidn que supondria la existencia de
un nombre de dominio similar, por lo que haciendo una comparacion
grafica y fonética de las expresiones en conflicto, deduce que el
nombre de dominio solicitado es peligrosamente similar a las
expresiones previamente registradas por su mandante, lo que
presumiblemente serd motivo de confusién en el publico consumidor.
Que, conforme a los principios de la competencia leal y ética mercantil,
se remite al articulo 10 No. 1, 2 y 3 del Convenio de Paris, los cuales
contienen el criterio que tiende a impedir la introducciéon de elementos
gue pudieran distorsionar al mercado, conducta que estaria realizando
la contraparte.
Que, respecto a derechos validamente adquiridos, sefala que la
asignacion del nombre de dominio debe ser realizada a su mandante en
su calidad de titular de signos practicamente idénticos y previamente
registrados para identificar la figura de su mandante en el mercado.
Que, en relacién a jurisprudencia ad hoc, cita al respecto la sentencia
recaida sobre nombre de dominio tv3.cl, entre Quinteros y Compafiia
Limitada y Consorcio Periodistico de Chile S.A. COPESA, la cual en
consideracion a las marcas comerciales de COPESA le conceden
derechos adquiridos a ésta por sobre la denominacion intentada, lo cual
le otorgaria por ende un mejor derecho por sobre las pretensiones de la
contraparte. Asimismo, cita al efecto sentencias recaidas sobre
nombres de dominio |atersera.cl, casadeco.cl, piensosinlimites.cl,
losavisosclasificados.cl y redcarolina.cl, los cuales resuelven a favor de
su mandante y/o al Grupo Copesa. Por Uultimo, sostiene la
inaplicabilidad en la especie del principio “first come, first served”.
Que, por las consideraciones previas, solicita en definitiva asignar el
nombre de dominio carolinachile.cl a su mandante, por tener mejor
derecho para ello. Como documentos acompafiados, con citacion y no
impugnados por la contraparte, adjunta los siguientes:
1. Impresiones obtenidas desde la pagina web de INAPI, de las marcas
comerciales (13) acompafiadas en su presentacion.
2. Impresiones obtenidas desde la pagina web de Nic Chile, de los
nombres de dominio (4) acompafiados en su presentacion.
3. Copia de sentencia sobre nombres de dominio tv3.cl, latersera.cl y
redcarolina.cl.

A fs. 82 y siguientes, don PABLO ALFREDO TORRES BUSTOS, como primer
solicitante de autos, contesta demanda en juicio arbitral exponiendo sus
argumentos y pruebas para obtener le sea asignado el nombre de dominio
disputado. En sintesis, indica lo siguiente:

a.

b.

Que con fecha 01 de septiembre de 2012, solicita los nombres de
dominio carolinachile.cl, carolina-chile.cl, carolinaschile.cl,
santacarolinachile.cl, carolinaventas.cl y ventascarolina.cl, con el
objetivo de realizar un proyecto web para dar a conocer su futuro
proyecto familiar en la compra, elaboracién, produccidon y posterior
venta de productos naturales de su tierra.

Que el nombre de dominio fue inscrito a su nombre, en representacion
de su hermana Carolina Isabel Torres Bustos, Rut 14.025.581-5, y su
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hija Carolina Javiera Torres Bustos, Rut 21.918.489-1, lo que
demuestra que dicha inscripcion en ningdn momento se ha hecho de
mala fe ni con la intencion de querer dafiar o perjudicar el nombre o la
imagen del segundo solicitante.

c. Que el segundo solicitante cuenta con los nombres de dominio
radiocarolina.cl, carolina.cl relacionados a las comunicaciones radiales
en la ciudad de Santiago, la cual no tenian informacion de su existencia
por ser un solicitante de I a VIII Regién, y la cual no se relaciona en
nada a su proyecto.

d. Que junto con los nombres de dominio mencionados previamente, han
adquirido ademas los dominios carolinachile.com, carolinaschile.com,
santacarolinachile.com, carolinaventas.com vy ventascarolina.com,
sumando 11 dominios web para dar a conocer su proyecto. Asimismo,
solicita se tenga presente que en sentencia recaida sobre el nombre de
dominio carolinaweb.cl la contraparte no acredité tener mejor derecho
que el primer solicitante.

e. Que la coexistencia de compafiias que utilizan nombres de dominio
similares es habitual dentro del sistema, por lo que no ve que de cara
a los consumidores exista error o confusion, conforme los ejemplos
acompafados. Indica que el registro de un nombre de dominio en
internet no constituye un nombre marcario y sélo es un nexo para dar
a conocer los productos o servicios.

f. Que respecto a las palabras que componen el nombre de dominio
carolinachile.cl, indica que “Carolina” es un hombre de mujer de origen
germanico; de otra parte sefiala que las palabras “caro” “lina”,
“carolina”, “chile”, son un conjunto de palabas genéricas de uso masivo
nacional e internacional y como tal, ninguna persona natural o juridica
debiera atribuirse su uso o derecho exclusivo bajo parametros de
registro de marcas o de Nic Chile.

A fs. 92, este Tribunal recibe la causa a prueba, estableciendo como
hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, los siguientes:
1. Derechos e intereses de las partes en el nombre de dominio
carolinachile.cl.

2. Utilizacién efectiva que las partes han hecho del nombre o
denominacion carolinachile.cl.

A fs. 93, el apoderado del segundo solicitante solicita tener por reiterados
los documentos acompanados en el primer otrosi de su presentacion de fs. 15
y siguientes. Asimismo, acompafa diferentes documentos publicitarios de la
marca CAROLINA, con citacién y no impugnados por la contraparte.

Que por ultimo, y conforme al mérito de autos, este Tribunal a fs. 99, citd
a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que conforme al procedimiento que regula este tipo de
conflictos, el objeto del presente litigio consiste en determinar la asignacién
definitiva del nombre de dominio carolinachile.cl, a aquél de los solicitantes
que logre acreditar un mejor derecho por sobre las pretensiones de la parte
contraria. Al realizar sus solicitudes de inscripcién, ambas partes han aceptado
de forma voluntaria someterse a este procedimiento arbitral, conforme al
articulo 6, seccion segunda, del Reglamento de Nic Chile.

SEGUNDO: Que el primer solicitante, don Pablo Alfredo Torres Bustos,
en representacion de Carolina Torres B. y Carolina Torres CH., indica que la
solicitud de inscripciéon de nombre de dominio obedece a la necesidad de dar a
conocer su futuro proyecto familiar en la compra, elaboracion, produccion y
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venta de productos naturales de su localidad. Para ello, ha inscrito once
nombres de dominio con la denominacion “Carolina” conjunta o
separadamente, la cual corresponde al nombre de pila de su hermana e hija.
Indica que su inscripcién se encuentra de buena fe, y que nunca ha sido su
intencion entrar en conflicto con la contraparte. Asimismo, que la coexistencia
de nombres de dominio en la web similares existe y es de usual ocurrencia,
por lo cual no distingue el riesgo de confusién o error que reclama la contraria.
Por otra parte, las palabras que componen el nombre de dominio
carolinachile.cl son de uso comun, por lo cual mal podria la contraparte
apropiarse de ellas en exclusividad, mencionando ex profeso lo sucedido con el
vocablo Chile.

TERCERO: Que el segundo solicitante Radio Carolina S.A., indica
formar parte de Grupo Copesa, holding de medios de comunicacion con fuerte
presencia a nivel nacional. Ha registrado en diversos clasificadores Ia
expresion “Carolina”, como marca comercial y nombre de dominio en Chile.
Respecto a los primeros, le asiste la proteccion que emana del Art. 19 No. 25
de la Constitucidén Politica de la Republica y Art. 584 del Cddigo Civil. Sefiala
que la contraparte estaria vulnerando el articulo 14 del Reglamento de Nic
Chile, por diversos motivos, entre los cuales destaca el riesgo de confusion o
error respecto al nombre de dominio solicitado y su denominacion protegida
“Carolina”.

CUARTO: Que conforme a lo expresado, ambos solicitantes deben
regirse por lo dispuesto en el articulo 14 del Reglamento de Nic Chile, el cual
seflala que deberan respetarse en las solicitudes de nombres de dominio las
normas sobre abusos de publicidad, principios de la competencia leal y ética
mercantil, y derechos validamente adquiridos por terceros, por lo cual
debemos proceder al analisis de cada uno de ellos.

QUINTO: Que conforme al primer de ellos, esto es el respecto a las
normas sobre abusos de publicidad, actualmente debemos remitirnos a lo
dispuesto en la Ley sobre Libertad de opinidon e informacién y ejercicio del
periodismo, No. 19.733, entre otras. Del andlisis de esta normativa,
contrariamente a lo que sostiene el demandante, no es posible desprender que
exista el pretendido riesgo de error o confusién, puesto que la parte
demandante presupone que por el mero hecho de que un nombre de dominio
sea una modalidad de identificacion en la red, caben dentro de la
denominacion de “avisaje publicitario” que impone la norma resefada.
Conforme al andlisis de este sentenciador, no es posible desprender tal
conclusion, puesto que la naturaleza de los nombres de dominio corresponde a
un mero identificador mnemotécnico para distinguir a los diversos actores en
internet, por lo cual no se puede distinguir a priori su intenciéon publicitaria.
Asimismo, tampoco se advierte un uso injustificado de la denominacion
carolinachile.cl, que permita concluir que existe el riesgo de confusion o error
resefiado, como un uso injustificado del nombre, toda vez que efectivamente
tanto las palabras “Carolina” como “Chile” corresponden a vocablos de uso
comun, segln se analizard mas adelante. Tampoco es posible desprender de
los argumentos ni pruebas analizadas que se haya cometido alguno de los
supuestos que sanciona la normativa comentada, por lo cual se concluye que
se han respetado las normas vigentes sobre abuso de publicidad.

SEXTO: Que conforme a la observancia de "“los principios de Ia
competencia leal y de la ética mercantil”, contenidos tanto en la Ley No.
29.169, que Regula la competencia desleal y el Convenio de Paris para la
proteccién de la propiedad industrial, de la mera inscripcion de las palabras
antedichas, las cuales -como ya se ha sefalado- corresponden a vocablos de
uso comun, en principio no es posible limitar dichos conceptos de modo tal
que cualquier utilizacion de ellos pretenda formar una confusién o error tal de
cara al publico consumidor, por lo cual tampoco se advierte vulneracion
respecto a dichos principios.

SEPTIMO: Que por Ultimo, y analizando si se han infringido o no
“derechos validamente adquiridos por terceros”, el segundo solicitante ha
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sefalado ser titular de la expresion “Carolina” para distinguir la Radio que
lleva dicho nombre, expresién que se ha preocupado de proteger no sélo como
marca comercial sino como nombre de dominio, la cual efectivamente obtiene
proteccion desde el ambito del derecho de marcas, conforme a lo dispuesto en
el Art. 19 No. 25 de la Constitucién Politica, Art. 584 del Cédigo Civil de la
Republica, y Ley No. 19.039 de Propiedad Industrial, asi como los diversos
tratados internacionales suscritos y ratificados por nuestro pais. Dicha
proteccién se encuentra circunscrita, sin embargo, al principio de especialidad
marcario, que impide que la proteccion incoada sea tenida como erga omnes,
esto es, que no alcanza a terceros que validamente puedan hacer una
utilizacion de ella, respetando por cierto los patrones que el ordenamiento
juridico establece para cada situacion en particular. Por ende, este Tribunal
establece que dicha informacion debera ser tenida tan sélo como un elemento
mas a decidir en el presente conflicto.

OCTAVO: Que el primer solicitante, sin embargo, ha sefalado
simplemente encontrarse desarrollando un proyecto familiar destinado a la
produccion y comercializacién de productos de la zona en que reside, y que el
hecho de haber elegido el nombre “Carolina” obedece a que actla en
representacién de su hermana Carolina Torres B., y su hija Carolina Torres Ch.
Indica que el nombre Carolina es de uso comun, y la expresion “Chile” ademas
es inalienable por corresponder al nombre del pais, por lo cual mal puede la
contraria apropiarse de ella. Este Tribunal estima que en esencia lo dicho
puede estimarse como correcto, pero siguiendo dicha linea argumentativa,
ninguna persona natural o juridica podria apropiarse de dicha denominacion de
modo exclusivo, no existiendo entonces motivos juridicos ni de hecho para que
el primer solicitante pudiese apropiarse de ella. Por otra parte, es de suyo
mencionar que el mero hecho de encontrarse realizando un proyecto, del cual
tan sélo se ha advertido en el proceso la habilitacion temporal de una pagina
web carente de contenido relacionado al mentado proyecto — cuestion que se
advierte del mero analisis de la pagina web en cuestién -, no confiere al
solicitante ninguin derecho sobre el nombre de dominio pedido mas alla que el
ser el primer solicitante, con los efectos ya conocidos en esta sede.

NOVENO: Que en este orden de ideas, este Tribunal considera que el
primer solicitante, al haber registrado once (11) nombres de dominio con
diversas combinaciones referentes al nombre “Carolina”, tanto en el ccTLD .cl
como en el gTLD .com, encuentra suficientemente satisfecha su necesidad de
“promociéon” de un producto que - obviando el hecho de no haber sido
probado en juicio su existencia ni plausibilidad -, no ha salido al mercado aun.
Este Tribunal desestima la “deferencia” que ha tenido la contraparte en no
haber aun habilitado la pagina web sefalando que el sitio se encuentra “en
mantencion”, situaciéon que tampoco le confiere mas derechos que los ya
mencionados. Inclusive, este sentenciador no advierte cémo el primer
solicitante podria verse afectado por la “pérdida” de una de sus tantas
solicitudes de nombre de dominio, toda vez que dicha solicitud es eventual
conforme al propio Reglamento de Nic Chile, y queda sujeta tanto al
cumplimiento de dicho Reglamento como al mejor derecho que pueda tener un
tercero, oportunamente alegado, como sucede en la especie.

DECIMO: Que conforme a lo ya expresado, el segundo solicitante ha
demostrado no soélo realizar una utilizacion real y efectiva de la denominacién
“Carolina” a nivel nacional, contrariamente a la mera expectativa plasmada en
un proyecto no acreditado en autos, por parte del primer solicitante.
Asimismo, el demandante ha demostrado suficientemente haber protegido
dicha expresion, proteccidon que -si bien como se dijo- no alcanza a tener un
caracter de universalidad, si se tiene en estimacion en el area de los nombres
de dominio, por el caracter similar que ofrecen la normativa y principios de
ambas areas de praxis juridica. Cuestion distinta a la que sucede con el primer
solicitante, que en simples cuentas no ha acreditado tener vinculacién alguna
al nombre de dominio, sino que tan sélo aduce el actuar en representacidon de
su hermana y su hija, cuestion que tampoco ha sido acreditada
suficientemente. Incluso obviando dicha circunstancia, el solo hecho de tener
por nombre de pila “Carolina” la hermana y la hija del solicitante, es un
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antecedente que no le habilita para utilizar exclusivamente dicha expresion,
menos en contravenciéon a un tercero que ha demostrado no soélo una
utilizacion efectiva, sino también su proteccion.

DECIMO PRIMER: Que, entonces, este Tribunal no advierte otros
elementos de juicio que los aportados por ambos solicitantes, y respecto del
analisis de todos ellos, no queda sino concluir por esta sentenciadora que el
principio que asiste al primer solicitante, first come, first served, debera ceder
ante el peso de las argumentaciones y probanzas expresadas por la
contraparte, cuestidon que se estima en concordancia con la jurisprudencia
ampliamente acompafiada y comentada en estos autos. Del analisis de los
elementos dispuestos conforme a los principios de la ldgica, maximas de la
experiencia y principios cientificamente afianzados, este Tribunal estima
conforme a la sana critica que es al segundo solicitante a quien le asiste un
mejor derecho sobre el nombre de dominio pedido, por lo cual es a éste
solicitante a quien deberd otorgarse la asignacion definitiva del nombre de
dominio pedido, en contra de las pretensiones del primer solicitante. Dicho
esto, sin embargo, se deja expresa consideracion que quedan a salvo los
demas derechos que ambos solicitantes estimen tener, y que puedan por ende
hacer valer en las oportunidades que estimen convenientes.

Por estos fundamentos, y ademas lo dispuesto en los articulos 222 del
Cddigo Organico de Tribunales, 636 y siguientes del Cédigo de Procedimiento
Civil, y en el Anexo 1° del Procedimiento de Mediacion y Arbitraje contenido en
la Reglamentacion para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio
.CL, y conforme asimismo a los principios de mejor derecho o legitimacién, y a
la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

Asignar el nombre de dominio carolinachile.cl al segundo
solicitante, esto es, RADIO CAROLINA S.A., Rut No. 96.773.200-1.

Notifiquese la presente resolucién a las partes via carta certificada vy
ademas por correo electronico, con firma digital, y por esta uUltima via, a Nic
Chile.

Remitase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat
Abogado
Juez Arbitro Nic Chile.

En Santiago de Chile, con fecha 10 de Mayo de 2013, comparecen ante mi
como testigos de actuacién sefiora Loreto Vejar Villalobos, C.I. No.
14.044.280-1 y don Tommy Marchant Pozo, C.I. No0.14.396.781-6, quienes
dan fe de lo resuelto, y firman.
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