TRIBUNAL ARBITRAL

Revocacién de Inscripcion de Nombre de Dominio
Sentencia Definitiva
Charles Schwab & Co. Inc. v. lan Raleigh

<charlesschwab.cl>

OF02873 — 070-2003

1. LAS PARTES
Las partes de este proceso son:

1.1. Demandante: «Charles Schwab & Co. Inc.», sociedad domiciliada en 101 Montgomery
Street, San Francisco, CA.94104, California, Estados Unidos de América, y para estos efectos
en Alonso de Cordova 5151, 8° Piso, Las Condes, Santiago, Chile, en adelante también
denominada la «Demandante», representada por los abogados don Juan Cristobal Guzman y
don Bernardo Serrano Spoerer.

1.2. Demandado: Don «lan Raleigh», domiciliado en Tobalaba 155, Of. 1005, Providencia,
Santiago, Chile, en adelante también denominada el «Demandado».

2. EL NOMBRE DE DOMINIO

El proceso tiene por objeto resolver la demanda de revocacion presentada por el Demandante
en relacién al nombre de dominio <charlesschwab.cl>, inscrito con fecha 26 de julio de 1999 a
nombre del Demandado, en adelante también singularizado como el nombre de dominio
«impugnado» o «litigioso».

3. iTER PROCESAL

Con fecha 11 de marzo de 2003, Charles Schwab & Co. Inc. presenté una demanda de
revocacion del nombre de dominio <charlesschwab.cl>, en adelante, la «Demanda».

Con arreglo a lo dispuesto en el apartado 21 del Reglamento, y apartados 1, 4 y 8 del Anexo
sobre Procedimiento de Mediacién y Arbitraje, en adelante el «Anexo», contenido en el
Reglamento, y mediante oficio OF02873, NIC Chile designé al infrascrito como arbitro
arbitrador para la resolucion del presente litigio sobre revocacién del nombre de dominio
impugnado, haciéndole llegar ese mismo dia por via electrénica la documentacién disponible
en dicho soporte, y posteriormente copia completa en papel de todos los antecedentes.

Con fecha 27 de mayo de 2003, este sentenciador acepto el cargo de arbitro arbitrador y jurd
desempefarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En la misma resolucién, se
tuvo por constituido el arbitraje y por instalado el tribunal arbitral, fijandose como sede para su
funcionamiento el siguiente: Hendaya 60, piso 4, Las Condes, Santiago, Regién Metropolitana.
Adicionalmente, con igual fecha, se cité a las partes a una audiencia en la sede del tribunal,
para el dia 5 de junio de 2003, a las 19.30 horas, disponiéndose que dicha audiencia se
llevaria a efecto con las partes que asistan, y que en caso de no producirse conciliacion entre
las partes se fijaria el procedimiento a seguir para la resolucién del conflicto. Finalmente, en la
misma resolucién se ordend agregar a los autos el oficio recibido de NIC Chile y notificar al
sefor Director de NIC Chile y a las partes por carta certificada y por correo electrénico a las
direcciones informadas por éstas a NIC Chile, asignandole al proceso el Rol N° 070-2003.
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Segun consta en autos, la resolucion antes indicada fue notificada a las partes mediante carta
certificada. La misma informacién fue remitida a NIC Chile, Departamento de Ciencias de la
Computacién de la Universidad de Chile, con igual fecha. Ademés, la resolucién indicada se
comunico a las partes por correo electronico a las direcciones indicadas por éstas en sus
respectivas solicitudes.

Con igual fecha 27 de mayo de 2003, este arbitro recibié un email de respuesta indicando que
la casilla del Demandado no existia, con el mensaje «Sorry, no mailbox here by that name»

Con fecha 5 de junio de 2003 se celebro la audiencia a que fueron citadas las partes, con la
asistencia del representante de la parte Demandante Charles Schwab & Co. Inc., y del
representante de la parte Demandada don lan Raleigh. No produciéndose conciliacion en
dicha audiencia, se decidid6 que las reglas de procedimiento serian detalladas en una
resolucién a ser notificada a las partes. De todo lo obrado se levant6 un acta que fue firmada
por las partes y por este arbitro.

Con igual fecha 5 de junio de 2003, fue recibida de vuelta la carta certificada enviada al
Demandado, con indicacién de que éste se habria cambiado de domicilio.

Con fecha 14 de junio de 2003 este arbitro dicté resolucion fijando las reglas de procedimiento,
la cual fue notificada a ambas partes por correo electrénico con igual fecha. En la referida
resolucion se fij6 en monto de los honorarios arbitrales de cargo del Demandante de
revocacién, conforme a lo dispuesto en el parrafo final del apartado 8 del Anexo, y se dispuso
que toda resolucion dictada en este proceso producira efectos desde que sea notificada a las
partes por fax, correo ordinario, expreso o certificado, o por correo electronico.

Las reglas de procedimiento establecidas en la referida resolucion fueron basicamente las
siguientes:

- Se estableci6 como plazo méaximo para que las partes pudieran arribar a un avenimiento
destinado a poner término al conflicto, el dia 27 de junio de 2003, sin perjuicio de la facultad
del tribunal para citar a las partes a nueva audiencia de conciliacién en cualquier estado del
proceso, o de la posibilidad que las partes presentaran un avenimiento en cualquier estado del
proceso antes de la dictacién de la sentencia definitiva.

- Sélo en caso que el demandante consigne oportunamente los honorarios, el tribunal conferira
traslado al demandado para contestar la demanda, por el término de diez dias. Conjuntamente
con dicha notificacion, que se practicaréd por correo electrénico, se adjuntara copia digitalizada
de la demanda de revocacién.

- Una vez contestada la demanda o vencido el término de emplazamiento, el tribunal podra o
no recibir la causa a prueba, si estima que existen hechos substanciales y pertinentes
controvertidos que asi lo ameriten. El término de prueba sera de diez dias.

- Vencido el término probatorio quedara cerrado el debate de pleno derecho, sin certificacion ni
resolucién alguna, y el proceso quedara en estado de sentencia. Lo anterior se entiende sin
perjuicio de los eventuales términos de citacion o apercibimiento que correspondan como
consecuencia de las pruebas rendidas por las partes.

- Se detallaron ademés diversas reglas de tramitacion relativas a plazos, notificaciones,
incidencias y presentaciones de las partes.

- Cualquier duda o disputa en cuanto al procedimiento, seria resuelta libremente por el tribunal,
quien podria igualmente actuar de oficio en estas materias, corrigiendo errores de
procedimiento o estableciendo reglas no previstas, las cuales producirian efectos para las
partes desde la fecha de su notificacién.

Con fecha 24 de junio de 2003, Charles Schwab & Co. Inc. cumplié con la carga impuesta en
la resolucién indicada de fecha 14 de junio de 2003, consignando oportunamente los
honorarios arbitrales.

Con fecha 19 de julio de 2003, este arbitro realizdé una busqueda oficiosa en Internet acerca de
otras posibles direcciones electronicas del demandado, detectdndose al efecto dos, segun
consta de los documentos rolantes a fojas 29 a 31. Con igual fecha, se dicté la siguiente
resolucién: «Notifiquense las resoluciones de fecha 27 de mayo de 2003 y 14 de junio de
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2003, a las siguientes direcciones de correo electronico: <xxx@entelchile.net>;
<xxx@comprobe.cl>», certificandose a 32 el cumplimiento de dicha resolucién.

Con igual fecha 19 de julio de 2003, este arbitro recibi6 un email de la casilla
<xxx@entelchile.net>, suscrito por don lan Raleigh, en el cual textualmente se indica:
«Estimado Senor, como es que me esta avisando ahora de una citacion de junio? lan raleigh».

A fojas 35, consta el atestado de fecha 21 de julio de 2003, suscrito por este arbitro, cuyo texto
es el siguiente: «<CERTIFICO: Que con fecha 19 de julio de 2003 intenté comunicarme con don
lan Raleigh al teléfono 3357470 (numero que figura en la informacién de NIC Chile), sin que
nadie contestara, y dejé un mensaje en la grabadora, identificAndome como juez arbitro de
este caso y solicitando al sefior lan Raleigh se contactara conmigo, al nimero teléfono que le
indiqué. Con esta fecha, 21 de julio de 2003, el sefior lan Raleigh se comunic6 por teléfono
conmigo y le expliqué que su correo electrénico “rebotaba” y que su domicilio postal era
incorrecto. Reconocié haber recibido el email enviado con fecha 19 de julio de 2003. Le hice
saber que hasta la fecha unicamente se habia realizado una audiencia de conciliacién y que el
juicio propiamente tal sélo se iniciaria cuando fuere notificado de la demanda, lo cual se
practicaria a su correo electronico habilitado, a lo cual el sefior lan Raleigh confirmé que su
direccién electrénica correcta y en funcionamiento es <xxx@entelchile.net>.- Santiago, 21 de
julio de 2003.- Marcos Morales Andrade, Juez Arbitro.-»

Con fecha 25 de julio de 2003 se confirio traslado de la Demanda de revocacion al
Demandado, adjuntando una copia digitalizada de la misma. El texto de dicha resolucién, en
su parte pertinente, fue el siguiente: «VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: Que la audiencia de
autos se celebrd con la sola asistencia del demandante; que las partes no han presentado
avenimiento hasta la fecha; que la parte demandante cumpli6 oportunamente con la
consignacién de los honorarios arbitrales; Y visto ademas lo dispuesto en el articulo segundo
de la resolucién que contiene las normas de procedimiento; SE RESUELVE: Por interpuesta
demanda de revocacion de nombre de dominio, confiérese traslado al demandado por el
término de diez dias hébiles, con expiracion el 8 de agosto de 2003, para contestar la
demanda. La contestacién debera presentarse en documento firmado y el demandado debera
ademas cumplir con los siguientes requisitos: a) Acompanfar fotocopia autorizada de su cédula
de identidad, y en caso de comparecer a través de un representante, se debera ademas
acreditar la personeria del compareciente; b) Designar un domicilio postal del demandado; y c)
Designar una o mas direcciones de correo electrénico del demandado.- Ademas, conforme lo
dispone el Articulo 4 de la resolucion que establecié las normas de procedimiento, toda
presentacion debera ser efectuada con copia -incluyendo copias de las pruebas, en su caso-
para la contraparte. Adicionalmente, en la misma fecha, una copia de la presentacion
respectiva debera ser enviada por correo electronico a la siguiente direccion electrénica del
tribunal: xxx@arbitral.cl En caso de omision, el tribunal podra apercibir a la parte respectiva o
bien tener derechamente por no presentado el escrito y/o prueba(s) correspondiente(s).- Toda
presentacion escrita debera efectuarse en la sede del tribunal entre las 10.00 y las 19.00
horas; fuera de dicho horario, no se aceptaran presentaciones de ninguna naturaleza. Si se
tratare del dltimo dia del plazo, éste se entendera prorrogado hasta las 11.00 a.m. horas del
dia habil siguiente, para el solo efecto de recibirse por parte del tribunal la(s)
correspondiente(s) presentacion(s).- Notifiquese la presente resolucion por correo electrénico
y, por el mismo medio, dése copia digitalizada de la demanda de revocacion, sin perjuicio de la
facultad del demandado de solicitar fotocopia del original.».

Con fecha 9 de agosto de 2003, se dictd la siguiente resolucion, notificada a las partes con
igual fecha: «Certifiquense los siguientes hechos: a) Si la resolucion de fecha 19 de julio de
2003 fue efectivamente enviada por correo electrdnico a las direcciones xxx@entelchile.net y
xxx@comprobe.cl, y si dicho correo electronico ha sido devuelto o no al remitente.- b) Si la
resolucién precedente de fecha 25 de julio de 2003 fue enviada por correo electrdnico a la
direccién confirmada por don lan Raleigh, esto es, xxx@entelchile.net, y si dicho correo
electronico ha sido devuelto o no al remitente.- A sus antecedentes documentos rolantes a
fojas 23, 24, 29, 30 y 31.-»

A fojas 38, consta el atestado de fecha 9 de agosto de 2003, suscrito por este arbitro, cuyo
texto es el siguiente: «CERTIFICO: a) Que el correo electrénico que contiene la resolucion de
fecha 19 de julio de 2003, fue enviado con fecha 19 de julio de 2003, entre otras, a las casillas
xxx@entelchile.net, xxx@comprobe.cl y xxx@santiago.cl, y que Unicamente fueron devueltos
al remitente los correos enviados a las casillas xxx@comprobe.cl y xxx@santiago.cl, con igual
fecha 19 de julio de 2003, como consta de los documentos anexos.- b) Que, por el contrario, el
correo electrénico que contiene la resolucion de fecha 19 de julio de 2003, enviado a la casilla
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xxx@entelchile.net, no ha sido devuelto al remitente hasta la fecha. Mas adn, a fojas 33 consta
que el destinatario de dicho correo respondié el referido email.- ¢) Que el correo electronico
que contiene la resolucién de fecha 25 de julio de 2003, fue enviado con fecha 25 de julio de
2003 a la casilla xxx@entelchile.net, y no ha sido devuelto al remitente hasta la fecha.-
Santiago, 9 de agosto de 2003.- Marcos Morales Andrade, Juez Arbitro.-»

Con fecha 9 de agosto de 2003 se recibi6 la causa a prueba, mediante resolucion notificada a
las partes por via electrdnica con igual fecha, cuyo texto fue el siguiente: «Visto el mérito de
autos, téngase por evacuado el traslado en rebeldia.- Se recibe la causa a prueba por el
término de diez dias habiles, con expiracién el dia 25 de agosto de 2003, y se fijan como
hechos substanciales y pertinentes controvertidos, no necesariamente copulativos, los
siguientes: 1) Efectividad que Charles Schwab & Co. Inc. es titular de la marca comercial
CHARLES SCHWAB; data de dicho(s) registro(s), cobertura protegida y territorio; 2)
Efectividad que don lan Raleigh es titular de derechos o intereses legitimos relacionados con
el nombre de dominio impugnado; 3) Efectividad que el nombre de dominio impugnado fue
inscrito y se utiliza de mala fe. 4) Efectividad que el nombre de dominio impugnado no es
usado actualmente como direccion URL.- Certifiquese por el tribunal el contenido actual, si lo
hubiere, de la direccidn <http://www.charlesschwab.cl>».

A fojas 42, consta el atestado de fecha 9 de agosto de 2003, suscrito por este arbitro, cuyo
texto es el siguiente: «CERTIFICO: Que al digitar la direccion URL
<http://www.charlesschwab.cl>, en el programa computacional Internet Explorer, no aparece
sitio web alguno vinculado con el correspondiente nombre de dominio.- Santiago, 9 de agosto
de 2003.- Marcos Morales Andrade, Juez Arbitro».

Con fecha 25 de agosto de 2003, el Demandante Charles Schwab & Co. Inc. present6 un
escrito acompariando, con citacion, los siguientes documentos en parte de prueba:

1) Certificado de Registro otorgado en los Estados Unidos, N° 2,316,505, para la marca
Charles Schwab, el 8 de febrero de 2000, clase 41, con su traduccién privada.

2) Certificado de Registro otorgado en los Estados Unidos, N° 2,331,730 para la marca
Charles Schwab, el 21 de marzo de 2000, clase 9, con su traduccién privada.

3) Certificado de Registro otorgado en los Estados Unidos, N? 1,753,383, para la marca
Schwab 1000 Fund, el 16 de febrero de 1993,clase 36, con su traduccion privada.

4) Certificado de Registro otorgado en los Estados Unidos, N° 2,390,934, para la marca
Charles Schwab, el 3 de octubre de 2000, clase 26, con su traduccion privada.

5) Certificado de Registro otorgado en los Estados Unidos, N° 1,703,692, para la marca
Schwab 1000 Index, el 28 de julio de 1992, clase 36, con su traduccién privada.

6) Certificado de Registro otorgado en los Estados Unidos, N°2,339,576, para la marca
Schwab Institutional, el 11 de abril de 2000, clase 36, con su debida traduccion privada.

7) Certificado de Registro otorgado en los Estados Unidos, N°2,065,827, para la marca
Schwab Gold, el 27 de mayo de 1997, clase 36, con su debida traduccién privada.

8) Certificado de Registro otorgado en los Estados Unidos, N°1,516,641, para la marca
Schwab One, el 13 de diciembre de 1988, clase 36, con su debida traduccién privada.

9) Certificado de Registro otorgado en los Estados Unidos, N°1,671,339, para la marca
Schwabfunds, el 7 de enero de 1992, clase 36, con su debida traduccién privada.

10) Certificado de Registro otorgado en los Estados Unidos, N°2,155,347, para la marca
Schwab Life, el 5 de mayo de 1998, clase 36, con su debida traduccién privada.

11) Certificado de Registro otorgado en los Estados Unidos, N°1,962,753, para la marca
Schwablink, el 19 de marzo de 1996, clase 36, con su debida traduccién privada.

12) Listado de registros y solicitudes de las marcas de mi representado en los Estados
Unidos.

13) Listado de registros y solicitudes de las marcas a nivel internacional de mi mandante, en
el se observa la gran cantidad de marcas inscritas en diferentes paises del mundo, como
Argentina, Bolivia, Brasil, Canadd, China, Colombia, Comunidad Europea, Alemania, etc.

14) Balances anuales de la firma afos 1999, 2000, 2001, 2002.

15) Una serie de folletos y cartas donde se destaca los servicios de la firma Charles Schwab.

16) Historia de la firma, y diferentes reportajes, los cuales demuestran que mi cliente se
encuentra entre la 100 mejores compafhia de los Estados Unidos.

17) Pagina web www.aboutschwab.com el cual indica una serie de servicios que presta la
firma.

18) Publicidad de la marca en diferentes paises como Hong Kong, Australia, etc.

19) Sentencia definitiva de la disputa del nombre de dominio www.schwab.com con su
traduccién privada, en la parte resolutiva.

20) Diferentes servicios que otorga la compafia en el orbe.
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En dicha presentacion, la Demandante ademas solicita se conceda un plazo adicional de cinco
dias héabiles a fin de presentar documentacién probatoria adicional.

Con fecha 26 de agosto de 2003, se dict6 la siguiente resolucion, notificada a las partes con
igual fecha: «Proveyendo la presentacion efectuada por la parte demandante con fecha 25 de
agosto de 2003: A LO PRINCIPAL: Por acompafnados, con citacion. AL OTROSI: Como se
pide, prorrégase el término de prueba hasta el dia 1° de septiembre de 2003».

Con fecha 1° de septiembre de 2003, el Demandante Charles Schwab & Co. Inc. presenté un
escrito acompafiando, con citacién, los siguientes documentos:

1. Certificado de Registro emitido en Singapur, bajo N®T00/02697G, de fecha 22 de febrero
de 2000, para la marca Schwab, que protege productos de la clase 09; con su
correspondiente traduccién;

2. Certificado de Registro emitido en Singapur, bajo N°T00/02700J, de fecha 22 de febrero
de 2000, para la marca Schwab, que protege servicios de la clase 41, con su
correspondiente traduccién;

3. Certificado de Registro emitido en Singapur, bajo N°T00/02698E, de fecha 22 de febrero
de 2000, para la marca Schwab, que protege productos de la clase 16, con su
correspondiente traduccion;

4. Certificado de Registro emitido en Suiza, bajo N°480318, de fecha 11 de abril de 2000,
para la marca Schwab, que protege productos de las clases 09 y 16, servicios de las
clases 36, 38, 41 y 42, con su correspondiente traduccion;

5. Certificado de Registro emitido en China, bajo N?947987, de fecha 1 de julio de 2001,
para la marca Schwab, que protege productos de la clase 09, con su correspondiente
traduccion;

6. Certificado de Registro emitido en China, bajo N?936487, de fecha 16 de marzo de 2001,
para la marca Schwab, que protege productos de la clase 16, con su correspondiente
traduccion;

7. Certificado de Registro emitido en China, bajo n°159986, de fecha 1 de marzo de 2002,
para la marca Schwab, que protege servicios de la clase 35, con su correspondiente
traduccion;

8. Certificado de Registro emitido en China, bajo n®141754, de fecha 16 de abril de 2001,
para la marca Schwab, que protege servicios de la clase 36, con su correspondiente
traduccion;

9. Certificado de Registro emitido en China, bajo N°149934, de fecha 1 de octubre de 2001,
para la marca Schwab, que protege servicios de la clase 36, con su correspondiente
traduccion;

10. Certificado de Registro emitido en China, bajo n®134882, de fecha 16 de diciembre de
2001, para la marca Schwab, que protege servicios de la clase 41, con su
correspondiente traduccién;

11. Certificado de Registro emitido en Tailandia, bajo N°Kor 149808, de fecha 14 de
septiembre de 2000, para la marca Schwab, que protege productos de la clase 09, con su
correspondiente traduccion;

12. Certificado de Registro emitido en Tailandia, bajo N°Bor 12220, de fecha 21 de marzo de
2000, para la marca Schwab, que protege servicios de la clase 36, con su
correspondiente traduccion;

13. Certificado de Registro emitido en Tailandia, bajo N°Bor 12219, de fecha 21 de marzo de
2000, para la marca Schwab, que protege servicios de la clase 41, con su
correspondiente traduccién;

14. Certificado de Registro emitido en Trinidad y Tobado, bajo N°30498, de fecha 10 de enero
de 2002, para la marca Schwab, que protege servicios de la clase 36, con su
correspondiente traduccion;

15. Certificado de Registro emitido en Vietnam, bajo N°40258, de fecha 15 de agosto de
2000, para la marca Schwab, que protege servicios de las clases 35 y 42, con su
correspondiente traduccion;

16. Certificado de Registro emitido en la Oficina de Armonizacion del Mercado Internacional
bajo el N°000143784, para la marca Schwab Analytics Funds, que distingue productos de
la clase 09 y servicios de las clases 36 y 42;

17. Certificado de Registro emitido en Argentina, bajo el N°1.742.570, para la marca Schwab
Global Onesource, de fecha 6 de enero de 2000, que distingue servicios de la clase 36;

18. Certificado emitido por la Oficina de Armonizacion del Mercado Interno de fecha 25 de
mayo de 1999, bajo N°000800581, para la marca Schwab Global Onesource, que
distingue servicios de la clase 36;

Pé4gina 5



TRIBUNAL ARBITRAL

19. Certificado emitido en Brasil, bajo n?820705098, de fecha 27 de abril de 1998, para la
marca Schwab, que distingue servicios de las clases 36 y productos de la clase 10, con
su correspondiente traduccion;

20. Certificado emitido por la Oficina de Armonizacién del Mercado Interno de fecha 19 de
marzo de 2001, bajo N°001464262, para la marca Schwab Grow Smarter, que distingue
servicios de las clases 36 y 41;

21. Certificado emitido en Noruega, bajo el N°204077, de fecha 10 de agosto de 2000, para la
marca Schaw Grow Smarter, que distingue servicios de las clases 36 y 41, con su
correspondiente traduccion;

22. Certificado emitido en Singapur, bajo el N°t00/01397B, de fecha 31 de enero de 2000,
para la marca Schwab, que distingue servicios de la clase 41, con su correspondiente
traduccion;

23. Certificado de Registro emitido en Japdn, bajo el N°4613338, de fecha 24 de agosto de
1999, para la marca Schwab, que distingue productos de las clases 9y 16, y servicios de
las clases 35, 36 y 41, con su correspondiente traduccion;

24. Certificado emitido por la Oficina de Armonizacion del Mercado Interno, bajo
N20000141275, de fecha 9 de julio de 1998, para la marca Schwab Institutional, que
distingue productos de la clase 09 y servicios de la clase 36, con su correspondiente
traduccion;

25. Certificado emitido en Portugal, bajo el N®317360, de fecha 9 de febrero de 1998, para la
marca Schwab, que distingue productos de la clase 9 y servicios de la clase 36, con su
correspondiente traduccion;

26. Certificado emitido en Alemania, bajo el N®2084907, de fecha 14 de noviembre de 1994,
para la marca Shwab International Fundsource, que distingue servicios de la clase 36, con
su correspondiente traduccion;

27. Certificado emitido en Japdn, bajo el N°4443080, de fecha 11 de diciembre de 1998, para
la marca Schwab Japan, que distingue productos de las clases 09 y 16 y servicios de las
clases 35, 36 y 41, con su correspondiente traduccién;

28. Certificado emitido por la Oficina de Armonizacién del Mercado Interno, bajo el
N2000143737, de fecha 24 de julio de 1998, para la marca Schaw 1000 Fund, que
distingue productos de la clase 9, servicios de las clases 36 y 42;

29. Certificado emitido por la Oficina de Armonizacion del Mercado Interno, bajo el
N20000143701, de fecha 24 de julio de 1998, para la marca Schwab 1000 Index, que
distingue productos de la clase 09, y servicios de las clases 36 y 42;

30. Certificado emitido por la Oficina de Armonizacion del Mercado Interno, bajo el
N2000141341, de fecha 9 de julio de 1998, para la marca Schwab Mutual Fund
Marketplace, que distingue productos de la clase 09, y servicios de las clases 36 y 42;

31. Certificado emitido por la Oficina de Armonizacién del Mercado Interno, bajo el
N20000143479, de fecha 24 de julio de 1998, para la marca Schwab Small-Cap Index
Fund, que distingue productos de la clase 09 y servicios de las clases 36 y 42;

32. Certificado emitido por la Oficina de Armonizacién del Mercado Interno, bajo el
N20001436610, de fecha 24 de julio de 1998, para la marca Schwabfunds, que distingue
productos de la clase 09 y servicios de las clases 36 y 42;

33. Certificado emitido en Australia, bajo el N°842508, de fecha 13 de julio de 2000, para la
marca Schwab One, que distingue servicios de las clases 36 y 42, con su correspondiente
traduccién,

34. Certificado emitido en Nueva Zelandia, bajo el N?624248, de fecha 5 de febrero de 2002,
para la marca Schwab One- Schwabone, que distingue servicios de la clase 36, con su
correspondiente traduccién;

35. Certificado emitido en Japén, bajo el N°4406406, de fecha 3 de agosto de 2001, para la
marca Schwab One, que distingue servicios de la clase 36, con su correspondiente
traduccion;

36. Certificado emitido en Japén, bajo el N°4496407, de fecha 3 de agosto de 2001, para la
marca Schwab One International, que distingue servicios de la clase 36, con su
correspondiente traduccion;

37. Certificado emitido en Japén, bajo el N?4496408, de fecha 3 de agosto de 2001, para la
marca Schwab Onesource, que distingue servicios de la clase 36, con su correspondiente
traduccion;

38. Certificado emitido por la Oficina de Armonizacién del Mercado Interno, bajo
N2001532886, de fecha 10 de julio de 2001, para la marca Schwab Priceradar, que
distingue servicios de las clases 36 y 38;

39. Certificado emitido en Suiza, bajo N°481871, de fecha 22 de febrero de 2001, para la
marca Schwab Priceradar, que distingue servicios de las clases 36 y 38, con su
correspondiente traduccion,

40. Certificado emitido por la Oficina de Armonizacion del Mercado Interno, bajo
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N2000140376, de fecha 9 de julio de 1998, para la marca Schwab Retirement Planner,
que distingue productos de la clase 09 y servicios de las clases 36 y 42;

41. Certificado emitido por la Oficina de Armonizacion del Mercado Interno, bajo
N2000142778, de fecha 24 de julio de 9198, para la marca Schwab Seleclist, que
distingue productos de las clases 09 y 16 y servicios de la clase 42;

42. Certificado emitido por la Oficina de Armonizacion del Mercado Interno, bajo
N2001832385, de fecha 18 de febrero de 2002, para la marca Schwab Signature Services,
que distingue servicios de las clases 35, 36, 38 y 42, con su correspondiente traduccion;

43. Certificado emitido por la Oficina de Armonizacién del Mercado Interno, bajo
N2001832393, de fecha 28 de enero de 2002, para la marca Schwab Signature Services
Gold, que distingue servicios de las clases 36, 38 y 41;

44, Certificado emitido en Suiza, bajo n?485078 de fecha 29 de mayo de 2001, para la marca
Schwab Signature Services, que distingue servicios de las clases 35, 36, 38 y 42, con su
correspondiente traduccién;

45. Certificado emitido en Suiza, bajo N2485077, de fecha 29 de mayo de 2001, para la marca
Schwab Signature Services Gold, que distingue servicios de las clases 35, 36, 38 y 42,
con su correspondiente traduccion;

46. Certificado emitido en Suiza, bajo N2485075, de fecha 29 de mayo de 2001, para la marca
Schwab Signature Services Finnacle, que distingue servicios de las clases 35, 36, 38 y
42, con su correspondiente traduccion;

47. Certificado emitido en Suiza, bajo N2485076, de fecha 29 de mayo de 2001, para la marca
Schwab Signature Services Platinum, que distingue servicios de las clases 35, 36, 38 y
42, con su correspondiente traduccion;

48. Certificado emitido por la Oficina de Armonizacién del Mercado Interno, bajo
N2001301654, de fecha 22 de enero de 2001, para la marca “Schwab Telebroker”, que
distingue productos de la clase 09 y servicios de las clases 36 y 38;

49. Certificado emitido en Suiza, bajo N°487169, de fecha 24 de agosto de 2001, para la
marca Schwab Telebroker, que distingue servicios de la clase 36, con su correspondiente
traduccion;

50. Certificado emitido en Japdn, bajo N°4506390, de fecha 14 de septiembre de 2001, para
la marca Schwab US Dollar MMF, que distingue servicios de la clase 36, con su
correspondiente traduccion;

51. Certificado emitido en Portugal, bajo N®317359, de fecha 09 de febrero de 1998, para la
marca SchwabFunds”, productos de la clase 9 y servicios de la clase 36, con su
correspondiente traduccion;

52. Certificado emitido en la Oficina de Armonizacién del Mercado Interno, bajo
N2000143636, de fecha 24 de julio de 1998, para la marca Schwabfunds Family, que
distingue productos de la clase 09 y servicios de la clase 36 y 42;

53. Certificado emitido por la Oficina de Armonizacion del Mercado Interno, bajo
N2000141333, de fecha 9 de julio de 1998, para la marca Schwablink, que distingue
productos de la clase 09 y servicios de las clases 36 y 42;

54. Certificado emitido en Suiza, bajo N°481870, de fecha 22 de febrero de 2001, para la
marca Schwabradar, que distingue servicios de las clases 36 y 38;

55. Certificado emitido en Puerto Rico, bajo N2 54.022, de fecha 13 de febrero de 2001, para
la marca Charles Schwab, que distingue servicios de la clase 36, con su correspondiente
traduccion;

56. Certificado emitido en Puerto Rico, bajo N253.585, de fecha 13 de febrero de 2001, para
la marca Charles Schwab, que distingue servicios de la clase 41, con su correspondiente
traduccion;

57. Certificado emitido en Puerto Rico, bajo N°53.586, de fecha 13 de febrero de 2001, para
la marca Charles Schwab, que distingue productos de la clase 16, con su correspondiente
traduccion;

58. Certificado emitido en Trinidad y Tobago, bajo N°30082, de fecha 28 de febrero de 2001,
para la marca Charles Schwab, que distingue servicios de la clase 36, con su
correspondiente traduccion;

59. Certificado emitido en Indonesia, bajo N20004043, de fecha 30 de octubre de 2001, para
la marca Charles Schwab, que distingue productos de las clases 09, 16 y servicios de las
clases 35, 36 y 41, con su correspondiente traduccién;

60. Certificado emitido en Uruguay, bajo n®318.150, de fecha 12 de junio de 2000, para la
marca Charles Schwab, que distingue productos de las clases 09 y 16 y servicios de las
clases 36 y 41;

61. Certificado emitido en Vietnam, bajo N240259, de fecha 15 de agosto de 2000, para la
marca Charles Schwab, que distingue servicios de las clases 35 y 42, con su
correspondiente traduccién;

62. Certificado emitido en las Islas Caimanes, bajo n®2127765, de fecha 16 de septiembre de
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1998, para la marca Charles Schwab, que distingue productos de las clases 09 y 16 y
servicios de la clase 36, con su correspondiente traduccién;

63. Certificado emitido en Canada, bajo el N°375051, de fecha 2 de octubre de 1990, para la
marca Charles Schwab, que distingue productos de las clase 16 y servicios de la clase
36, con su correspondiente traduccion;

64. Certificado emitido en Alemania, bajo N°1122378, de fecha 24 de mayo de 1998, para la
marca Charles Schwab, que distingue productos de las clases 09 y 16 y servicios de la
clase 36, con su correspondiente traduccion;

65. Certificado emitido en Indonesia, bajo N2464369, de fecha 29 de enero de 2001, para la
marca Charles Schwab, que distingue productos de la clase 16, con su correspondiente
traduccién;

66. Certificado emitido en Indonesia, bajo N%464371, de fecha 29 de enero de 2001, para la
marca Charles Schwab, que distingue servicios de la clase 36, con su correspondiente
traduccién,

67. Certificado emitido en Indonesia, bajo N°464368, de fecha 29 de enero de 2001, para la
marca Charles Schwab, que distingue productos de la clase 09, con su correspondiente
traduccion;

68. Certificado emitido en Indonesia, bajo N°464372, de fecha 29 de enero de 2001, para la
marca Charles Schwab, que distingue servicios de la clase 41, con su correspondiente
traduccién;

69. Certificado emitido en México, bajo N°635639, de fecha 1 de diciembre de 1999, para la
marca Charles Schwab, que distingue productos de la clase 09;

70. Certificado emitido en México, bajo N°635637, de fecha 1 de diciembre de 1999, para la
marca Charles Schwab, que distingue servicios de la clase 36;

71. Certificado emitido en México, bajo N°635636, de fecha 1 de diciembre de 1999, para la
marca Charles Schwab, que distingue productos de la clase 16;

72. Certificado emitido en México bajo N°635638, de fecha 1 de diciembre de 1999, para la
marca Charles Schwab, que distingue servicios de la clase 41;

73. Certificado emitido en Nueva Zelandia, bajo N°601345, de fecha 20 de octubre de 1999,
para la marca Charles Schwab, que distingue productos de la clase 09, con su
correspondiente traduccién;

74. Certificado emitido en Nueva Zelandia, bajo N°601346, de fecha 20 de octubre de 1999,
para la marca Charles Schwab, que distingue productos de la clase 16, con su
correspondiente traduccion;

75. Certificado emitido en Nicaragua, bajo N246528, de fecha 22 de enero de 2001, para la
marca Charles Schwab, que distingue servicios de la clase 36;

76. Certificado emitido en Noruega, bajo N°201801, de fecha 2 de marzo de 2000, para la
marca Charles Schwab, que distingue productos de las clases 09 y 16 y servicios de las
clases 36 y 41, con su correspondiente traduccion;

77. Certificado emitido en Paraguay, bajo N°227321, de fecha 1 de agosto de 2001, para la
marca Charles Schwab, que distingue servicios de la clase 36;

78. Certificado emitido en Perd, bajo N200020660, de fecha 13 de marzo de 2001, para la
marca Charles Schwab, para distinguir servicios de la clase 36;

79. Certificado emitido en Portugal, bajo N®317357, de fecha 9 de febrero de 1998, para la
marca Charles Schwab, que distingue productos de las clases 09, 16 y servicios de las
clases 36 y 42, con su correspondiente traduccion;

80. Certificado emitido en Gran Bretafa e Irlanda del Norte, bajo N?1547638, de fecha 14 de
septiembre de 1993, para la marca Charles Schwab, que distingue servicios de la clase
36, con su correspondiente traduccion;

81. Certificado emitido en Argentina, bajo N°1.822.689, de fecha 10 de octubre de 2001, para
la marca Charles Schwab, que distingue servicios de la clase 36;

82. Certificado emitido en Argentina, bajo N°1. 822.688, de fecha 10 de octubre de 2001, para
la marca Charles Schwab, que distingue productos de la clase 09, con su correspondiente
traduccién;

83. Certificado emitido en Argentina, bajo N%1.822.690, de fecha 10 de octubre de 2001, para
la marca Charles Schwab, que distingue servicios de la clase 36;

84. Certificado emitido en Argentina, bajo N21. 822.691, de fecha 10 de octubre de 2001, para
la marca Charles Schwab, que distingue servicios de la clase 41;

85. Certificado emitido en Australia, bajo N?804874, de fecha 25 de agosto de 1999, para la
marca Charles Schwab, que distingue servicios de las clases 36 y 41, con su
correspondiente traduccién;

86. Certificado emitido en Chile, bajo N°566.128, de fecha 18 de abril de 2000, para la marca
Charles Schwab, que distingue todos los productos de las clases 09 y 16;

87. Certificado emitido en Chile, bajo N°582.165, de fecha 13 de noviembre de 2000, para la
marca Charles Schwab, que distingue servicios de las clases 36 y 41;
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88. Certificado emitido en Costa Rica, bajo n®120495, de fecha 14 de junio de 2000, para la
marca Charles Schwab, que distingue servicios de la clase 36;

89. Certificado emitido en Ecuador, bajo N°1248-00 de fecha 23 de junio de 2000, para la
marca Charles Schwab, que distingue servicios de la clase 36;

90. Certificado emitido en El Salvador, bajo N°00158, de fecha 5 de octubre de 2001, para la
marca Charles Schwab, que distingue servicios de la clase 36;

91. Certificado emitido en Guatemala, bajo N®2000-01493, de fecha 16 de octubre de 2000,
para la marca Charles Schwab, que distingue servicios de la clase 36;

92. Certificado emitido en Honduras, bajo N? 5952, de fecha 29 de junio de 2000, para la
marca Charles Schwab, que distingue servicios de la clase 36;

93. Certificado emitido en Guyanas, bajo n?17.843C, de fecha 23 de noviembre de 1987, para
la marca Charles Schwab, que distingue servicios de la clase 35, con su correspondiente
traduccién;

94. Certificado emitido en Estados Unidos, bajo N°2.643.251, de fecha 29 de octubre de
2002, para la marca Schwab Signature Services, para distinguir servicios de la clase 36,
con su correspondiente traduccion;

95. Certificado emitido en Estados Unidos, bajo N°2.625.452, de fecha 24 de septiembre de
203, para la marca Schwab Signature Services Platinum, para distinguir servicios de la
clase 36, con su correspondiente traduccion;

96. Certificado emitido en Estados Unidos, bajo N°2. 601.499, de fecha 30 de julio de 2002,
para la marca Schwab Signature Platinum, para distinguir servicios de la clase 36, con su
correspondiente traduccion;

97. Certificado emitido en Estados Unidos, bajo n%2.476.599, de fecha 7 de agosto de 2001,
para la marca Schwab Portoflio Checkup, para distinguir productos de la clase 16, con su
correspondiente traduccion;

98. Certificado emitido en Estados Unidos, bajo N°2.460.344, de fecha 12 de junio de 2001,
para la marca Schwab Pocketbroker, para distinguir productos de la clase 09, con su
correspondiente traduccién;

99. Certificado emitido en Estados Unidos, bajo N°2.076.829, de fecha 8 de julio de 1997,
para la marca Schwab Money Funds-Sweep Investments, para distinguir servicios de la
clase 36, con su correspondiente traduccion;

100. Certificado emitido en Estados Unidos, bajo N22.355.906, de fecha 6 de junio de 2000,
para la marca Schwab Marketrack Portfolios, para distinguir servicios de la clase 36, con
su correspondiente traduccion;

101. Certificado emitido en Estados Unidos, bajo n®2.155.347, de fecha 5 de mayo de 1998,
para la marca Schwab Life, para distinguir servicios de la clase 36, con su
correspondiente traduccién;

102. Certificado emitido en Estados Unidos, bajo n®2.685.743, de fecha 11 de febrero de 2003,
para la marca Schwab Ira Express, para distinguir servicios de la clase 36, con su
correspondiente traduccién;

103. Certificado emitido en Estados Unidos, bajo N®2.339.576, de fecha 11 de abril de 2000,
para la marca Schwab Institutional, para distinguir servicios de la clase 36, con su
correspondiente traduccion;

104. Certificado emitido en Estados Unidos, bajo N°2. 065.827, de fecha 27 de mayo de 1997,
para la marca Schwab Gold, para distinguir servicios de la clase 36, con su
correspondiente traduccion;

105. Certificado emitido en Estados Unidos, bajo N°2.679.716, de fecha 28 de enero de 2003,
para la marca Schwab CDSource, para distinguir servicios de la clase 36, con su
correspondiente traduccién;

106. Certificado emitido en Estados Unidos, bajo N°2.091.606, de fecha 26 de agosto de 1997,
para la marca Schwab Capital Markets & Trading Group”, para distinguir servicios de la
clase 36, con su correspondiente traduccion;

107. Certificado emitido en Estados Unidos, bajo N®2.073.268, de fecha 24 de junio de 1997,
para la marca Schwab 500 Research Line, para distinguir servicios de la clase 36, con su
correspondiente traduccion;

108. Certificado emitido en Estados Unidos, bajo N92.513.945, de fecha 4 de diciembre de
2001, para la marca Onelinelive! Charles Schwab, para distinguir servicios de la clase 36,
con su correspondiente traduccion;

109. Certificado emitido en Estados Unidos, bajo N92.472.348, de fecha 24 de julio de 2001,
para la marca Charles Schwab Stock Analyzer, para distinguir servicios de la clase 36,
con su correspondiente traduccion;

110. Certificado emitido en Estados Unidos, bajo N°1.930.549, de fecha 31 de octubre de
1995, para la marca Charles Schwab, para distinguir servicios de la clase 36, con su
correspondiente traduccién;

111. Certificado emitido en Estados Unidos, bajo N22.221.902, de fecha 2 de febrero de 1999,
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para la marca Charles Schwab, para distinguir servicios de la clase 36, con su
correspondiente traduccion;

112. Certificado emitido en Estados Unidos, bajo N°2.420.398, de fecha 16 de enero de 2001,
para la marca Charles Schwab Mutual Funds Perfomance Guide, para distinguir
productos de la clase 16, con su correspondiente traduccién;

113. Certificado emitido en Estados Unidos, bajo N°2.501.268, de fecha 30 de octubre de
2001, para la marca Charles Schwab, para distinguir servicios de las clases 36 y 41, con
su correspondiente traduccion;

114. Certificado emitido en Estados Unidos, bajo n°2.316.505, de fecha 8 de febrero de 2000,
para la marca Charles Schwab, para distinguir servicios de la clase 41, con su
correspondiente traduccion;

115. Certificado emitido en Estados Unidos, bajo N92.491.729, de fecha 25 de septiembre de
2001, para la marca Charles Schwab, para distinguir servicios de la clase 36, con su
correspondiente traduccién;

116. Certificado emitido en Estados Unidos, bajo N°2.390.934, de fecha 3 de octubre de 2000,
para la marca Charles Schwab, para distinguir productos de la clase 16, con su
correspondiente traduccién;

117. Certificado emitido por la Oficina de Armonizacién del Mercado Interno, bajo
N2000560276, de fecha 10 de enero de 2001, para la marca Charles Schwab Europe,
para distinguir productos de la clase 09 y servicios de la clase 36.

118. Copia de carta recibida por el abogado de la Demandante, en la cual el Demandado
ofrece venderlo por un monto de US$ 6.000.-; y

119. Dos folletos de Charles Schwab relativos a sus centros en Latinoamérica donde se
indican los servicios ofrecidos, entre los cuales se encuentran consultoria bilingle
financiera, cotizaciones, estudio de mercado.

Con fecha 13 de noviembre de 2003, se dict6 la siguiente resolucién, notificada a las partes
con igual fecha: «Proveyendo la Ultima presentacién efectuada por la parte demandante: Por
acompanfados con citacion».

Con igual fecha 13 de noviembre de 2003, se dict6 la siguiente resolucion, notificada a las
partes con igual fecha: «Férmese dos cuadernos separados titulados respectivamente
"Cuaderno de Pruebas N® 1" y "Cuaderno de Pruebas N¢ 2", los cuales contendran los
documentos acompafados por la parte demandante en sus escritos de fojas 43 y 46».

Con igual fecha 13 de noviembre de 2003, este arbitro recibi6 un email de la casilla
<xxx@entelchile.net>, suscrito por lan Raleigh, cuyo texto es el siguiente: «Senor, quiero
informarle que la carte que fue enviado por mi (ver abajo) fue a peticion de Juan Cristdbal
Guzman. El hizo contacto conmigo y me pidio que yo le hicera una oferta por la vente del
domino. Entonces la mala fe fue por parte de el.- lan Raleigh».

4. ANTECEDENTES DE HECHO

4.1. Enrelacion a la Demandante, Charles Schwab & Co. Inc.

La Demandante, Charles Schwab & Co. Inc. es una sociedad domiciliada en los Estados
Unidos de América,

De conformidad con la abundante prueba rendida por dicha parte, no objetada, esta acreditado
en autos lo siguiente:

- Que es titular de la marca CHARLES SCHWAB, registrada en Chile ante el Departamento de
Propiedad Industrial, bajo los N°®566.128, que distingue productos de las clases 9 y 16; y
N¢ 582.165, para servicios de las clases 36 y 41.

- Que también es titular de la marca SCHWAB, registrada en Chile ante el Departamento de
Propiedad Industrial, bajo los N° 577.372, para productos clase 9; N° 577.373, para servicios
de la clase 36; y N® 577.374, para servicios de la clase 41.

- Que la referida marca CHARLES SCHWAB, y también la marca SCHWAB, se encuentran
inscritas a nombre de la Demandante en numerosos paises a lo largo del mundo, entre ellos,
Estados Unidos de América, su pais de origen, Comunidad Europea, Alemania, Canada,
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China, Gran Bretafa e Irlanda del Norte, Japdén, Portugal, Australia, Nueva Zelandia,
Colombia, Argentina, Bolivia, Brasil, Singapur, Suiza, China, Tailandia, Vietnam, Noruega,
Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Uruguay, Indonesia, Pert, México, Islas Caimanes ,
Paraguay, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras.

- Que dicha sociedad tiene una amplia presencia mundial con su marca CHARLES SCHWAB,
en el rubro financiero, siendo ademas ampliamente reconocida como una de las cien mas
importantes companias de los Estados Unidos.

4.2. En relacion al Demandado, don lan Raleigh
El Demandado, don lan Raleigh no ha comparecido formalmente en autos.
Ademas, dicha parte no ha usado el nombre de e dominio litigioso como sitio web de Internet.

De conformidad con la prueba rendida por la Demandante, no objetada, estd acreditado en
autos que el Demandado envié una carta al abogado representante de la Demandante, con
fecha 10 de agosto de 2001, en la cual ofrece vender el nombre de dominio litigioso en la
suma US$ 6.000.-, oferta que, sefiala, tenia una duracién de 14 dias.

5. PRETENSIONES DE LAS PARTES

5.1. Libelo de la Demandante
En su demanda de autos, la parte Demandante basicamente afirma lo siguiente:

- Que el nombre de dominio litigioso no es el producto del ingenio de la demandada ni obra de
la casualidad, y fue obtenido abusivamente y de mala fe por don lan William Raleigh, quien la
registrd sin el consentimiento ni el conocimiento de la Demandante.

- Que creadora y propietaria de la famosa marca internacional CHARLES SCHWAB, registrada
en Chile ante el Departamento de Propiedad Industrial, entre otros, bajo los N°566.128,
Charles Schwab, que distingue productos de las clases 9 y 16; 577.372, Schwab, clase 9;
577.373, SCHWAB, clase 36; 577.374, SCHWAB, clase 41 y 582.165, CHARLES SCHWAB,
clases 36 y 41.

- Que es una reconocida empresa a nivel internacional, cuyos productos gozan de gran
prestigio y sello de calidad.

- Que el Demandado se ha aprovechado del nombre y marca de una famosa compafia a fin
de obtener un beneficio por demas injusto e ilegitimo.

- Que funda su demanda en lo dispuesto en el art. 22 del Reglamento de NIC Chile, agregando
que los supuestos alli contenidos se cumplen. Que el nombre de dominio es practicamente
idéntico a las marcas comerciales registradas a su nombre para distinguir sus productos a lo
largo de todo el mundo. Que el asignatario no detenta derechos ni intereses legitimos para tal
nombre; no posee marcas registradas semejantes, y a lo mas se trata de un vendedor de
estos productos, que ha intentado apropiarse de esta forma del nombre de un tercero. Que la
actuacion del demandado se ha caracterizado por su posicién abusiva y de mala fe.

- Que a mas de un afo de haberse concedido el nombre de dominio impugnado, el mismo
sigue sin activarse ni usarse, lo cual muestra de mala fe en este sentido, ya que se adopta por
un tercero un nombre notoriamente relacionado con otra persona, para ni siquiera darle un
minimo de movimiento. Que tales motivaciones se encaminan a obtener una ganancia
monetaria ilicita mediante impedir, entorpecer o perturbar su aprovechamiento por quienes
detentan legitimamente los derechos para su uso.

- Que las buenas costumbres comerciales imponen normas minimas de respeto mutuo,
normas éstas que impiden que un comerciante o industrial registre para si un nombre de
dominio igual o extremadamente similar al de otro, toda vez que con ello se causa un
considerable dano al creador del signo, ya que se le priva del uso del mismo en forma
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preferente.

- Que es de crucial importancia que se le reconozca su mejor derecho sobre el dominio en
litigio, por cuanto es el nombre que le identifica y hace conocidos y caracteristicos para la
generalidad de los usuarios y consumidores, credndose confusion y engafo por el hecho que
el mismo pertenezca a un tercero sin ningun titulo ni derecho al mismo.

- Que la doctrina nacional y extranjera esta conteste en el hecho que la relacién entre las
marcas comerciales y los nombres de dominio es estrecha, por consiguiente la solucion de los
conflictos por asignacion de nombres de dominio, como el de la especie, debe ser fundada,
entre otros factores, en atencién a la propiedad de los registros marcarios para el signo pedido
como nombre de dominio.

- Que el Demandado sea condenado en costas.

5.2. Contestacion del Demandado

El Demandado no contest6 la demanda.

6. DEBATE Y CONCLUSIONES

6.1. Reglas aplicables

6.1.1. Reglas de caracter procesal

El presente proceso estd sometido a las reglas de los arbitros arbitradores, conforme a lo
dispuesto en el art. 7 de la RNCh («Los arbitros tendran el caracter de ‘arbitrador’, y en contra
de sus resoluciones no procedera recurso alguno»). Con arreglo a ello, deben tenerse
presente las disposiciones pertinentes contenidas en el Cddigo de Procedimiento Civil y
Cédigo Organico de Tribunales. En tal sentido, dispone el articulo 640 N° 4 del Codigo de
Procedimiento Civil que la sentencia del arbitrador contendra «las razones de prudencia o de
equidad que sirven de fundamento a la sentencia», disposicion cuyo sentido es reiterado por
los articulos 637 del mismo Cédigo y 223 del Cédigo Organico de Tribunales.

En relacién a la procedencia del presente arbitraje, el &mbito de competencia y su caracter
vinculante para las parte, el art. 6 de la RNCh sefala que «Por el hecho de solicitar la
inscripcion de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el solicitante: [...]
acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas
contenidas en el presente documento, sin reservas de ninguna especie»; mientras que el
parrafo tercero del art. 12 de la RNCh sefala que «Por el s6lo hecho de presentar su solicitud,
todos los solicitantes se obligan, a aceptar el mecanismo de mediacién y arbitraje para
solucion de conflictos que se susciten en la inscripcién de nombres de dominio, a acatar su
resultado, y a pagar los gastos y las costas segun lo determine el arbitro».

6.1.2. Reglas de caracter sustantivo

En relacion a los requisitos o exigencias normativas substantivas establecidas para la
inscripcidn nombres de dominio, deben tenerse presente dos grupos de normas, una de
caracter general y otras especificas relativas a la revocacion de nombres de dominio.

Con caracteres generales, dispone el parrafo primero del art. 14 de la RNCH que «Sera de
responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripciéon no contrarie las normas vigentes
sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como
asimismo, derechos vélidamente adquiridos por terceros».

Los preceptos regulatorios de la revocacién de nombres de dominio se encuentran contenidos
en los articulos 20, 21 y 22 de la RNCh. El primero de ellos sefiala que «Toda persona natural
0 juridica que estime gravemente afectados sus derechos por la asignacion de un nombre de
dominio podra solicitar la revocacion de esa inscripcion, fundamentando su peticion segun lo

Pégina 12



TRIBUNAL ARBITRAL

dispuesto en el articulo 21 de la presente reglamentacion». El aludido articulo 21 de la RNCh
dispone que «Para los efectos de solicitar la revocacion de un dominio inscrito, sera necesario
que el reclamante solicite a NIC Chile por escrito, la revocacion de dicho dominio, indicando
los argumentos en que se funda. Recibida la solicitud de revocacién, NIC Chile notificara de
ésta a las partes involucradas, via correo electronico. La tramitacion de una solicitud de
revocacién se sujetara a las reglas del procedimiento de MEDIACION Y ARBITRAJE.»

Por su parte, el art. 22 de la RNCh sefiala que «Sera causal de revocacion de un nombre de
dominio el que su inscripcién sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe».

El mismo art. 22, en su parrafo 2%, sefiala que “La inscripcién 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
que tiene derechos el reclamante, o 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».

Por otro lado, el parrafo 32 del mismo art. 22 de la RNCh describe diversas circunstancias, no
taxativas, cuya verificacién servira para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del
dominio objetado, mientras que el parrafo 4° de dicho articulo establece ciertas hipotesis,
tampoco taxativas, cuya verificacién servira para evidenciar y demostrar que el asignatario del
dominio objetado no ha actuado de mala fe.

6.1.3. Reglas relativas a los efectos y ejecucion de la sentencia

El péarrafo quinto y final del citado art. 22 de la RNCh dispone que «Si el resultado del
procedimiento de mediacion y arbitraje respecto de una solicitud de revocacion fuere favorable
al reclamante, NIC Chile procedera a transferir el dominio a éste, quien debera cumplir con los
requisitos de asignacién, esto es, el pago de la tarifa y el envio de la documentacion
respectiva, dentro del plazo de 30 dias. Si asi no lo hiciere, el dominio sera eliminado.»

6.1.4. Reglas relativas a las costas

En relacién a las costas del proceso arbitral, el parrafo final del art. 8 de la RNCh sefiala que
«Las costas del arbitraje seran compartidas por las partes que hayan participado del mismo
exceptuando de ello al [...] actual asignatario, en un conflicto por revocacién.»

6.2. Sistematica y analisis de las causales de revocacion de nombres de dominio

6.2.1. Generalidades

El citado art. 22 de la RNCh, en sus parrafos 12 y 29, sefiala que «Sera causal de revocacién
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 que tiene derechos el reclamante, o 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». Por su parte, el parrafo
tercero del mismo art. 22 contempla diversas hipétesis no taxativas cuya verificacion permite
dar por acreditada la mala del asignatario.

Las normas antes transcritas han dado pie a interpretaciones o aplicaciones diversas.

En efecto, por un lado, en gran parte de los precedentes sobre la materia se exige la
concurrencia copulativa de las condiciones contempladas en el péarrafo 2° del art. 22 de la
RNCh, para declarar que una inscripcion es abusiva[']. Como se explica mas abajo, esta
manera de entender la norma equivale a fin de cuentas a aplicar una Unica causal de
revocacion: aquélla contenida en el citado parrafo 2° del art. 22 de la RNCh. Si bien existen
precedentes en donde se reconoce que el sistema de la RNCh contempla dos causales de
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revocacién —la inscripcion abusiva y la inscripcion de mala fe— en definitiva se entiende que
la inscripcién abusiva es aquella regulada en el citado parrafo 22 del art. 22 de la RNCh, de
manera que igualmente se eX|ge el cumplimiento copulativo de las tres condiciones
contempladas en dicha norma[ 1.

Por otro lado, existe s6lo un precedente en donde no se exige la concurrencia copulativa de
las tres condiciones establemdas en el citado parrafo 2° del art. 22 de la RNCh, para concluir
que la inscripcion es abusival’], aunque no se explica el porqué de dicha conclusion.

Este sentenciador no comparte las interpretaciones precedentes, en virtud de las
consideraciones que se exponen en los apartados siguientes.

6.2.2. Inoperancia del «supuesto complejo» contenido en el del art. 22, parrafo 29, de la RNCh

De la lectura del articulo 22, parrafo 19, de la RNCh se desprende sin lugar a dudas que dicho
cuerpo normativo establece efectivamente dos causales de revocacion de nombres de
dominio, a saber, la inscripciébn «abusiva» y la inscripcibn de «mala fe». Con todo, y
contrariamente a lo que parece entenderse en un primera lectura, la regulacién de la
inscripcidn «abusiva» no esta contenida exhaustivamente en el parrafo segundo de dicho
articulo 22 de la RNCh. Dicho de otro modo, no es menester acreditar la concurrencia
copulativa de los tres requisitos contemplados en la citada norma para entender configurado el
supuesto de inscripcién «abusiva».

Para explicar el aserto precedente es necesario analizar la referida disposicién del articulo 22,
parrafo 2°, de la RNCh, tanto del punto de vista sistematico, como recurriendo a la fuente
directa de la misma.

Existe consenso en que la fuente de la norma del articulo 22, parrafo 2% de la RNCh, en
adelante también referido como el «supuesto complejo» se encuentra en el §4, a. de la
UDRP[*] (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy), aunque el andlisis comparativo de
dicha norma y la del citado articulo 22, parrafo 2°, de la RNCh lleva a concluir que el sistema
de la RNCh ha innovado, introduciendo variantes a la norma original de tal magnitud que bien
puede sostenerse que se trata de dos sistemas totalmente diferentes.

En primer término, la UDRP admite s6lo una Unica causal de revocacion, conformada por la
concurrencia de las tres circunstancias establecidas en el § 4 a., mientras que, como se ha
dicho, la RNCh contempla dos causas de revocacién: inscripcion «abusiva» e inscripcién de
«mala fe».

Sin embargo, el gran distanciamiento de la RNCh con la UDRP se produce cuando se analiza
el alcance de los tres requisitos contemplados en el articulo 22, parrafo 2%, de la RNCh, cuya
verificacion conjunta se traduce en un supuesto de inscripcién «abusiva», segun el texto
normativo, asociado a la revocacion del nombre de dominio.

Antes de explicar el enunciado precedente, es menester dejar establecido que los requisitos
exigidos en los tres literales del art. 22, parrafo 2°, de la RNCh deben verificarse de manera
copulativa. Esta conclusion se sustenta en el texto expreso de la norma en andlisis, ya que los
elementos histéricos de interpretacion no permiten arribar a una posicion certera. En efecto, si
bien los requisitos establecidos en los tres literales del articulo 22, parrafo 2°, de la RNCh son
practicamente una repeticion de los analogos del § 4, a., de la UDRP[’], esta Gltima normat|va
sefiala expresamente que la concurrencia de dIChOS requisitos debe ser copulat/va[ 1,
exigencia que fue omitida en el supuesto complejo de la RNCh en andlisis. Lo anterior podria
dar pie a interpretaciones encontradas, a saber, o bien que los tres requisitos en cuestién son
igualmente copulativos, porque asi estan establecidos en la fuente directa, o bien que son
disyuntivos, puesto de otro modo no se entenderia la omision incurrida por la RNCh. Con todo,
en opinion de este sentenciador la solucién se encuentra en la misma norma de la RNCh,
puesto que su redaccién («La inscripcion de un nombre de dominio se considerara abusiva
cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:»), no da lugar a otra interpretacién que no
sea la concurrencia conjunta de los tres requisitos alli contemplados.

Sin embargo de lo expuesto, al analizar el supuesto complejo contenido en el art. 22, parrafo
2° de la RNCh, dentro del contexto o sistema regulatorio de la revocacion de nombres de
dominio, se concluye que el referido carécter copulativo de la triple exigencia termina siendo
maés aparente que real. En efecto, cuando el supuesto complejo de la RNCh sefala que
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procede la revocacion de un nombre de dominio en la medida que se cumplan los tres
requisitos que alli se indican, y uno de tales requisitos —literal c)— se refiere a la mala fe en la
inscripcion del dominio, esto lleva inevitablemente a concluir que la triple exigencia del referido
supuesto complejo carece de logica, puesto que dicho requisito (inscripcién de «mala fe»)
corresponde per se a una causal de revocacién distinta. Dicho de otro modo, si para configurar
el supuesto complejo debe el demandante probar no sélo que el nombre de dominio fue
inscrito y usado de mala fe, sino ademas acreditar los restantes elementos contemplados en
los literales a) y b) de la norma en cuestion, entonces esta ultima carece de toda autonomia y
termina siendo mas exigente que la causal de revocacion referida a la inscripcion de «mala
fe». Se da asi una relacién de género a especie del todo ilégica en un contexto de dualidad de
causales de revocacién. Por lo expuesto, el supuesto complejo en analisis resulta redundante
y suplementario, demostrando ademas inconsistencia metodolégica en la regulacion normativa
de la institucion.

6.2.3. Lainscripcion «abusiva»
A) Sentido y alcance

Sin perjuicio de lo expuesto en los parrafos precedentes, surge entonces la interrogante de si
la anotada inoperancia formal del supuesto complejo es aplicable a la casual denominada
inscripcidn «abusiva», dada la redaccién de la norma del art. 22, parrafo 2%, de la RNCh («La
inscripcién de un nombre de dominio se considerara abusiva cuando se cumplan las tres
condiciones siguientes:»). A juicio de este sentenciador, la respuesta es negativa.

En efecto, es un error suponer que la causal de revocacion referida a la inscripcion «abusiva»
estd regulada exhaustivamente en el supuesto complejo del art. 22, parrafo 2°, de la RNCh,
puesto que dicha norma sefala Unicamente que si se cumplen los tres requisitos alli
mencionados, entonces la inscripcién del nombre de dominio se considerara abusiva, de
manera que el supuesto de hecho contemplado en la norma constituye tan solo una hipétesis
—no la unica— de inscripcidn «abusiva». La norma en andlisis contempla entonces un
supuesto particular de inscripcion abusiva, a titulo ejemplar, conclusién que no emana
Unicamente de la interpretacion sistematica de la institucion, segin lo expuesto mas arriba
(inoperancia formal), sino particularmente de la propia redaccion de la norma, dado que esta
dltima en ningun caso sefala que la inscripcién se entenderd abusiva unicamente cuando
concurran los tres requisitos del supuesto complejo (v.gr. «s6lo se entendera abusiva
cuando...», o bien «Unicamente se entenderd abusiva cuando...»), como tampoco esta
redactada en términos que pretendan acotar o definir la institucién (v.gr. «inscripcion abusiva
es aquella en que...», 0 bien «la inscripcion es abusiva cuando...»).

En consecuencia, la inscripcién «abusiva», como causa de revocacion de nombres de
dominio, no queda limitada al supuesto complejo del articulo 22, parrafo 2%, de la RNCh, sino
que su sentido y alcance deben determinarse con arreglo a criterios de interpretacion logicos y
sistematicos.

Siguiendo esta linea de razonamiento, debe destacarse en primer lugar que la regulacion de la
revocacién de nombres de dominio no puede ser analizada desatendiendo el contexto
normativo en que estd inserta. En este sentido, resulta del todo necesario y arménico vincular
la facultad de revocacion de un nombre de dominio con las exigencias y obligaciones
impuestas por la misma RNCh a quien lo solicita. Estas ultimas se encuentran contenidas en el
articulo 14, parrafo 19, de la RNCh, conforme al cual «Sera de responsabilidad exclusiva del
solicitante que su inscripcion 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».

Dicha norma resulta fundamental para resolver la tematica planteada, puesto que la
responsabilidad alli consagrada —una suerte de obligacién negativa— afecta a todos los
solicitantes de nombres de dominio, sin excepcién, y su incumplimiento debe de tener
aparejada alguna consecuencia juridica; de otro modo seria letra muerta.

En consecuencia y con arreglo a los postulados precedentes, la inscripcion de un nombre de
dominio sera «abusiva» cuando contrarie normas sobre abusos de publicidad, principios de
competencia leal o ética mercantil, o bien derechos validamente adquiridos por terceros.
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Esta vinculacién de las normas contempladas en los articulos 14, parrafo 1%, y 22, parrafo 1°,
de la RNCh permite, pues, dar sentido y operatividad a lo que la RNCh denomina inscripcion
«abusiva», y al mismo tiempo permite conciliar normas en esencia complementarias —ya que
una no se entiende cabalmente sin la otra—, configurando asi una estructura normativa
armonica y coherente[7].

Las obligaciones establecidas para los solicitantes en el articulo 14, parrafo 12, de la RNCh no
son, pues, declaraciones de «buenas intenciones» ni  mucho menos meras
«recomendaciones» para ser valoradas en la intimidad subjetiva del solicitante. Si tales
obligaciones estan establecidas con caracter expreso, obviamente es para que sean
cumplidas y la RNCh sélo contempla dos vias de impugnaciéon a una solicitud de registro de
nombre de dominio: la solicitud o solicitudes posteriores y la demanda de revocacion; y no hay
norma que disponga que las obligaciones del articulo 14, parrafo 12, de la RNCh estén
referidas Unicamente a los conflictos por asignacién. Por lo demas, si las obligaciones del
citado art. 14, parrafo 1°, estuvieren destinadas a ser exigidas Unicamente en el supuesto de
un conflicto por asignacién de nombre de dominio, ello equivaldria a sostener que el
cumplimiento de tales obligaciones seria exigible unicamente dentro del plazo de treinta dias
siguientes a la fecha de la presentacion de la solicitud de registro, conclusiéon que resulta
insostenible si se considera que la tutela establecido por la ley a cualquier derecho adquirido
eventualmente afectado con la inscripcién excede con creces dicho plazo.

B) Anélisis de los supuestos contenidos en el articulo 14 de la RNCh

Como consecuencia de lo expuesto en el apartado precedente, corresponde determinar el
sentido y alcance de las tres hipétesis contempladas en el art. 14, parrafo 19, de la RNCh,
cualquiera de las cuales constituye una hipétesis autbnoma de inscripcion «abusiva».

B.1.) Inscripcion que contraria normas sobre abusos de publicidad: Esta primera hipotesis,
dado el tenor del texto, alcanza Unicamente a supuestos que contravienen normas expresas
del ramo, entendiendo por tales normas positivas de aplicacion general. En este sentido,
habiendo sido derogada la Ley N? ley N° 16.643 sobre «Abusos de Publicidad>>[8], el texto legal
que la sucedié es la actual Ley N° 19.733, sobre «Libertades de Opinién e Informacion y
Ejercicio del Periodismo», cuya normativa entrega pocas luces para dar sentido al supuesto en
analisis que nos ocupa, ya que junto con regular la funcién periodistica y de los medios de
comunicacion social, establece diversas figuras penales.

En este sentido, la aplicacion de dicha normativa tendia mas sentido u operatividad si los
hechos analizados se refirieran al contenido de un web, pero la causal de revocaciéon de
nombres de dominio en analisis apunta Unicamente a la solicitud de inscripcion misma, vale
decir, al contenido del SLD propiamente tal. Y si bien dificil, no es imposible que mediante el
contenido o significado de un SLD se incurra en conductas de abuso de publicidad, las cuales,
conforme a lo expuesto, tendrian que constituir delitos propiamente tales contemplados en la
citada Ley N2 19.733. A este respecto, sélo parecen resultar aplicables las figuras tipicas
contempladas en el art. 29 de la citada Ley, a saber, los delitos de calumnia e injuria
cometidos a través de cualquier medio de comunicacién social, ello en el entendido que la
Internet sea considerada un medio de dicha naturaleza, y supuesto también que la calumnia o
injuria esté contenida en el SLD mismo[g].

Podria también sostenerse que las disposiciones contenidas en el Cédigo de Etica Publicitaria
del CONAR (Consejo de Autorregulacion y Etica Publicitaria) son aplicables en la materia,
pues muchas de ellas estan destinadas precisamente a sancionar conductas de abusos de
publicidad, aunque en opinion de este arbitro la aplicacién de dicho Codigo, al no ser norma de
rango legal ni reglamentario y por ende no siendo vinculante erga omnes, resulta discutible
para dar sentido y alcance a la causal de revocacion en analisis, mas no por ello desechable
por otro capitulo, como se indica mas abajo.

En consecuencia, teniendo el supuesto en analisis una exigencia de caracter normativo, que
en opiniéon de este sentenciador debe entenderse como norma de aplicacion general, en
definitiva el alcance de la misma queda bastante reducido, aunque no por ello se trata de una
hipétesis vacia, puesto que en la practica mas de alguna norma especial destinada a evitar
actos concretos de publicidad abusiva podria resultar aplicable, sea en la actualidad['’] o bien
a futuro.

B.2.) Inscripcion que contraria principios de competencia leal o ética mercantil: Al referirse la
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disposicion en andlisis a los «principios», entonces los supuestos aqui subsumibles no estan
limitados, como en la hipo6tesis precedente, s6lo a «normas» de aplicacién general y
obligatoria, de manera que el ambito de alcance de esta causal es ciertamente mucho mas
amplio. A este respecto, para determinar cuando una inscripcion de nombre de dominio atenta
contra principios de competencia leal o ética mercantil, sirven de guia ilustrativa tanto las
normas expresas sobre el particular, dado que las normas consagran o reflejan principios
formativos, como los principios generales propiamente tales que emanan de la legislacion en
su conjunto (por ejemplo, Constitucion Politica de la Republica, D.L. 211, Convenio de Paris
para la Proteccion de la Propiedad Industrial, Ley de Proteccion al Consumidor).
Adicionalmente, las normas contenidas en el antes citado Cdédigo de Etica Publicitaria del
CONAR son también aplicables para dar sentido a este supuesto, pues muchas de las normas
contenidas en dicho Codigo estan destinadas precisamente a velar y proteger principios de
sana competencia y de ética publicitaria, como se sefiala expresamente en dicho cuerpo
normativo, y si bien su @mbito de aplicacion esta limitado a los asociados de dicha entidad, los
principios alli consagrados ciertamente la trascienden.

B.3.) Inscripcion que contraria derechos validamente adquiridos por terceros: A este respecto,
este sentenciador entiende que una inscripciébn de nombre de dominio afecta derechos
validamente adquiridos cuando concurren copulativamente dos presupuestos, a saber:

(i) que el titular de la inscripcién impugnada carezca de todo derecho o interés legitimo
en relacién a un nombre, marca u otra designacion o signo distintivo que, de manera integra o
cuyo nucleo caracteristico o evocativo, esté aludido, reproducido o contenido en el nombre de
dominio impugnado; y

(i) que un tercero afectado (demandante en la controversia) sea titular de algun
derecho vélidamente adquirido en relacion a un nombre, marca u otra designacién o signo
distintivo que, de manera integra o cuyo nucleo caracteristico o evocativo, esté aludido,
reproducido o contenido en el nombre de dominio impugnado.

La concurrencia de tales condiciones copulativas debe verificarse, ademas, al momento de la
inscripciéon del dominio cuestionado, ya qu de otro modo no podrian contrariarse derechos
adquiridos mediante la inscripcion misma.[ ']

Es menester agregar, ademas, que la afectacion a derechos adquiridos puede verificarse de
diversos modos, puesto que la norma en andlisis recurre a la expresion «contrariar», la cual,
dada su amplitud, comprende cualquier tipo de afectacion a un derecho, sea que se trate de
una perturbacion, afectacién o perjuicio, sea en relacién al derecho en si o a su libre ejercicio.

En suma, conforme a lo dicho puede sostenerse que una inscripcion de nombre de dominio
contraria derechos validamente adquiridos cuando mediante ésta se perturbe, afecte o
perjudique un derecho adquirido de un tercero sobre un nombre, marca u otra designacion o
signo distintivo que, de manera integra o cuyo nucleo caracteristico o evocativo, esté aludido,
reproducido o incluido en el nombre de dominio impugnado, siempre que el titular del nombre
de dominio impugnado carezca de todo derecho o interés legitimo en un nombre, marca u otra
designacion o signo distintivo que, de manera integra o cuyo ntcleo caracteristico o evocativo,
esté aludido, reproducido o incluido en dicho nombre de dominio litigioso.

6.2.4. Lainscripcion de mala fe. Sentido y alcance

Conforme lo dispone el art. 22, parrafo 1%, de la RNCh «Sera causal de revocacién de un
nombre de dominio el que su inscripcién [...] haya sido realizada de mala fe».

Esta amplia causal de revocacion recibe en la RNCh un tratamiento extenso, sin ser por ello
exhaustivo. Junto con enunciar la procedencia de esta causal como habilitante para revocar un
nombre de dominio inscrito, dicha Reglamentacién entrega una serie de parametros o
supuestos conforme a los cuales se entiende cumplida la hipétesis, y otros tantos cuya
verificacion permite concluir lo contrario, esto es, que el nombre de dominio no fue inscrito de
mala fe.

En efecto, el art. 22, parrafo 39, de la RNCh sefala que “La concurrencia de alguna de las
siguientes circunstancias, sin que su enunciacion sea taxativa, servirqd para evidenciar y
demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado:
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«a. 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 inscripciéon 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.

«b. Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intencion 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.

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

«d. 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 o0 a cualquier otro lugar en linea, creando
confusion con la marca del reclamante».

Por su parte. el parrafo 4° del citado art. 22 de la RNCh sefala que “Sin perjuicio de lo previsto
en los pérrafos anteriores, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que
Su enunciacion sea taxativa, servira para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio
objetado no ha actuado de mala fe:

«a. Que el asignatario del dominio demuestre que lo esta utilizando, o haciendo preparaciones
para utilizarlo, con la intencion auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre,

«b. Que el asignatario del nombre de dominio sea comUnmente conocido por ese nombre,
aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominacion, y

«c. Que el asignatario esté haciendo un uso legitimo no comercial del dominio (“fair use”), sin
intento de obtener una ganancia comercial, ni con el fin de confundir a los consumidores».

Como queda en evidencia de la sola lectura del parrafo 32 del art. 22 de la RNCh, los
supuestos alli establecidos no son taxativos, de manera que la causal en analisis bien puede
entenderse cumplida en base a otros hechos similares o disimiles a los contemplados en el
citado parrafo 3% Lo anterior significa que el catalogo establecido en la norma constituye un
sistema de numerus apertus.

Otro tanto cabe decir respecto de los supuestos contenidos en el parrafo 4° del citado art. 22
de la RNCh, y por ende el asignatario demandado puede demostrar que no ha obrado de mala
fe en base a antecedentes o conductas distintas de las contempladas en dicho péarrafo. Con
todo, es menester recordar aqui que conforme a derecho la buena fe se presume, de manera
que quien desea o requiere demostrar lo contrario debe probarlo.

Con arreglo a lo expuesto hasta aqui, puede concluirse que la causa de revocacién en analisis
estd Unicamente «enunciada» en el texto normativo, sin que exista una definicidon o regulacién
estructurada en términos de delimitar el ambito de aplicacioén de la misma. Y no podria ser de
otro modo, dado que la decisién abstracta y acotada acerca de cuando un nombre de dominio
ha sido inscrito de mala fe es del todo imposible, de manera que la decisién debe ser siempre
casuistica y conforme a los principios de prudencia y equidad aplicables.

Con todo, y en base a los diferentes supuestos contemplados en el art. 22, parrafo 3%, de la
RNCh es posible deducir un denominador comun, conforme a lo cual puede sostenerse en
términos generales, y sin pretender agotar la temética, que la inscripcion de un nombre de
dominio es efectuada de «mala fe» cuando mediante dicha inscripcion el titular ha pretendido
afectar o entorpecer la libre o sana competencia, producir un perjuicio a otro, o bien confundir
a los consumidores, sea que dichas finalidades hayan sido o no satisfechas.[12]

Solo resta referirse a tres aspectos o caracteristicas de la causal de revocacion en analisis. En
primer lugar, si bien la inscripcién maliciosa supone concluir en relacién a aspectos subjetivos,
ello no significa que deba juzgarse la intencionalidad del asignatario, sino que ha de tratarse
de una actuacién que no obedezca a los estandares objetivos de lo que socialmente ha de
entenderse como buena fe, y para ello la prueba siempre deberé recaer en elementos facticos,
en actos, hechos o conductas a partir de los cuales se puede concluir que inscripcién ha sido
contraria a la buena fe.
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Por otro lado, con arreglo a la definicién de inscripcion de «mala fe» antes propuesta, un
aspecto de ésta pareciera confundirse con la hip6tesis de inscripcion «abusiva»,
especificamente en las referencias compartidas a la libre o sana competencia. La diferencia
entre una causal y otra radica en que mientras en la inscripcibn maliciosa se entiende
cumplida con la sola intencionalidad de afectar la libre o sana competencia —pudiendo incluso
no haberse obtenido dicha finalidad—, la inscripcion abusiva supone que de hecho se ha
producido tal efecto, al margen —o si se quiere, con prescindencia— de las intencionalidades
del titular.

Finalmente, debe destacarse que los hechos que permiten dar por cumplida la hipétesis de
inscripcién maliciosa no requieren ser necesariamente coetaneos con el acto mismo de la
inscripcidn; asi lo demuestran los ejemplos del catalogo del parrafo 32 de la norma en analisis.
Lo anterior no significa, con todo, que esta causal constituya una sancién por hechos
posteriores o que consagre una suerte de retroactividad. Al contrario, los hechos posteriores a
la inscripcién propiamente tal son mas bien indiciarios o relevadores de una mala fe
precedente, la cual debe concurrir necesariamente en el momento de la inscripcion, dado el
texto del art. 22, parrafo 1%, de la RNCh («Ser& causal de revocacion de un nombre de dominio
el que su inscripcion [...] haya sido realizada de mala fe»).

6.2.5. Conclusiones

De conformidad a lo expuesto en los apartados precedentes se concluye entonces que la
regulacion de la RNCh contempla dos causales distintas de revocacion de nombres de
dominio: la inscripcién «abusiva» y la inscripcion «de mala fe» o maliciosa.

Conforme al esquema y regulacion de la RNCh ambas causas de revocacion estan
Unicamente «enunciadas» en el texto normativo, sin que exista una definicién o regulacion
estructurada en términos de delimitar el ambito de aplicacién de las mismas. Por lo mismo, su
sentido y alcance han quedado entregados, por consiguiente, al intérprete.

Con arreglo a las conclusiones precedentes es posible entonces sostener que el sistema de
revocacién de nombres de dominio en la RNCh resulta armoénico y coherente conforme a una
interpretacion analégica y sistematica de la propia institucion, puesto que las dos causas de
revocacién estan establecidas en términos amplios, disponiéndose al efecto un supuesto de
inscripcidon «abusiva» (art. 22, parrafo 2% de la RNCh) y varios supuestos de inscripcion
«maliciosa» (art. 22, parrafo 32, de la RNCh), ninguno de ellos de aplicacion obligatoria, sino
meramente ejemplar o ilustrativa.

Finalmente, puede también concluirse que la UDRP y la RNCh son sistemas totalmente
disimiles: aquél es cerrado, éste abierto; aquél contempla una Unica causa de revocacion,
conformada por la concurrencia copulativa de tres requisitos expresamente establecidos,
mientras que la RNCh consagra dos causas distintas y autonomas de revocacién. Sin
embargo, y por lo mismo, debe destacarse que el gran mérito de la RNCh —conforme a la
interpretacion o postulados aqui planteados— es que ésta establece un sistema de revocacion
mas flexible que la UDRP, que la supera y mejora, siendo por ello un sistema normativo que
resguarda de mejor modo los derechos e intereses de los potenciales afectados con las
inscripciones que se realicen conforme a dicho sistema.

En los apartados siguientes se analizan los hechos de autos a la luz de los postulados antes
asumidos. En este sentido, el proceso se aborda en base a los antecedentes de hecho
aportados por las partes y/o recabados por el tribunal, mientras que la aplicacién del derecho y
los principios de prudencia y equidad queda entregada al sentenciador, con prescindencia de
que hayan sido o no invocados expresamente por las partes. En ello consiste, por lo demas, el
ejercicio de la jurisdiccion.

6.3. Analisis del posible caracter «abusivo» de la inscripcion del nombre de dominio
impugnado

Corresponde en primer término analizar si concurren 0 no en la especie los presupuestos para
entender cumplida la causal de revocacion consistente en la inscripcién «abusiva», conforme a

los hechos de autos.

6.3.1. Posible infraccion a normas sobre abusos de publicidad o principios de competencia
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leal y/o ética mercantil

Siguiendo los lineamientos esbozados supra 6.2.3., cabe concluir que la inscripcion del
nombre de dominio impugnado no contraria normas de abusos de publicidad, ya que el
contenido del SLD del dominio impugnado, vale decir, la expresién «charles schwab» no es
portadora de ningun significado injurioso o calumnioso y no resulta contraria a ninguna norma
especial sobre publicidad abusiva.

Por otro lado conforme a los antecedentes de autos no es posible concluir que la inscripcion
del nombre de dominio litigioso pueda contrariar principios de competencia leal o ética
mercantil, dado que, al no haber comparecido el Demandado, no es posible determinar si
ejerce algun tipo de actividad que pudiere colisionar o estar relacionada con el giro de la
Demandante.

6.3.2. Posible infraccion a derechos validamente adquiridos

En este estadio de analisis es menester determinar si mediante la inscripcion del nombre de
dominio impugnado se infringen o no derechos validamente adquiridos por la parte
Demandante.

Se ha dicho mas arriba que una inscripcion de nombre de dominio afecta derechos
validamente adquiridos cuando mediante ésta se perturbe, afecte o perjudique un derecho
adquirido por parte del Demandante, sobre un nombre, marca u otra designacién o signo
distintivo que, de manera integra o cuyo nucleo caracteristico o evocativo, esté aludido,
reproducido o incluido en el nombre de dominio impugnado, y siempre que el asignatario de
dicho nombre de dominio impugnado carezca de todo derecho o interés legitimo en un
nombre, marca u otra designacién o signo distintivo que, de manera integra o cuyo nucleo
caracteristico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en dicho nombre de dominio.

En la especie se ha acreditado —segun se ha expuesto supra 4.1— que la Demandante es
una sociedad denominada Charles Schwab & Co. Inc., la cual es ademas titular de las marcas
CHARLES SCHWAB y SCHWAB, ampliamente registradas, no s6lo en Chile, sino a lo largo
del mundo en diversos paises de América, Europa, Asia y Oceania, para distinguir
fundamentalmente productos de las clases 9 y 16, asi como servicios de las clases 36 y 41.

También se ha acreditado que la Demandante es una sociedad que tiene una amplia
presencia mundial con su marca CHARLES SCHWAB, en el rubro financiero.

De lo anterior se concluye entonces que la Demandante detenta derechos adquiridos sobre la
marca CHARLES SCHWAB, signo que, de manera integra esta reproducido en el nombre de
dominio impugnado. Al mismo tiempo, la parte principal del nombre social de dicha entidad —
esto es, la expresion «Charles Schwab»— esta también reproducida en el nombre de dominio
impugnado, ya que las expresiones adicionales «& Co. Inc.» son accesorias y meramente
alusivas a un tipo societario, y por tanto no conducentes a la exacta identificacion de dicha
entidad.

En consecuencia, al confrontar los signos referidos con el nombre de dominio impugnado, se
concluye que el SLD de este ultimo —vale decir, el conjunto «charlesschwab»— es totalmente
idéntico tanto a la marca CHARLES SCHWAB, como al nucleo caracteristico o evocativo del
nombre social de la Demandante.

Contrariamente a la situacién de la Demandante —quien como se ha dicho es titular de
derechos pertinentes—, el Demandado carece de todo derecho o interés legitimo en un
nombre, marca u otra designacion o signo distintivo que, de manera integra o cuyo nucleo
caracteristico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio objeto
de la controversia, conforme al mérito del proceso.

Con arreglo a lo expuesto en este apartado, se cumplen, en consecuencia, los presupuestos
para concluir que la inscripcion del nombre de dominio impugnado contraria derechos
validamente adquiridos por la Demandante.
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6.4. Analisis de la posible existencia de «mala fe» en la inscripcion del nombre de
dominio impugnado

Segun se ha sostenido mas arriba por este sentenciador, la inscripcién de un nombre de
dominio es efectuada de «mala fe» cuando mediante dicha inscripcién el titular ha pretendido
afectar o entorpecer la libre 0 sana competencia, producir un perjuicio a otro, o bien confundir
a los consumidores, sea que dichas finalidades hayan sido o no satisfechas. También se ha
expresado que conforme a derecho la buena fe se presume, de manera que quien desea o
requiere demostrar lo contrario debe probarlo. En consecuencia, corresponde determinar si,
conforme al mérito de autos, existen antecedentes que permitan concluir que el nombre de
dominio impugnado fue inscrito de mala fe.

A este respecto la conducta asumida por el Demandado con posterioridad a la inscripcion del
nombre de dominio impugnado evidencia la concurrencia de mala fe al momento de dicha
inscripcién. En efecto, el demandado jamas ha dado uso alguno, como sitio web de Internet,
al nombre de dominio litigioso, y el Unico acto explicito en que revela alguna finalidad acerca
de la referida inscripcion, es cuando ofrece la venta de dicho dominio a la parte Demandante,
en la suma de US$ 6.000, vale decir, en un monto considerablemente superior al de su valor
de registro.

En consecuencia, si el Unico acto del Demandado mediante el cual revela alguna
intencionalidad respecto al beneficio o utilidad perseguido con la inscripcion objetada, fue
venderlo a la legitima propietaria de la marca homénima, a un precio excesivo, entonces no
queda sino concluir que tal fue la finalidad principal de la inscripcién, esto es, lucrar de manera
ilegitima con dicho dominio, con arreglo al mérito de los antecedentes. Por las mismas
razones, objetivamente la inscripcién impugnada tuvo entonces por finalidad causar un
perjuicio a la Demandante.

La conducta antes descrita se adecua al supuesto contenido en el literal a) del art. 22, parrafo
3¢, de la RNCh, cuya verificacion sirve para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario
del dominio objetado: «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
inscripcidon 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».

El hecho que dicha oferta de venta por parte del Demandado no haya sido totalmente
espontanea, sino como consecuencia de una consulta de la Demandante, en nada altera la
conclusién precedente, puesto que la disposicion citada no exige el requisito de la
«espontaneidad», y ademdas porque en todo caso la actuacion descrita revela una
intencionalidad inequivoca de lucro en perjuicio del legitimo titular de la marca homénima,
circunstancia que de por si es constitutiva de mala fe, sea que corresponda o no a alguno de
los supuestos expresos contenidos en la RNCh.

Tampoco podria suponerse que el Demandado intenté proteger el nombre contenido en el
dominio impugnado, o reservar este Ultimo para luego ceder sus derechos a quien
correspondia, porque no se ha acreditado ningun tipo de vinculo entre las partes que pudiera
permitir una tal suposicion, y ademas porque la referida oferta de venta lucrativa posterior
demuestra que el Demandado jamas tuvo tal intencién.

Adicionalmente, mediante su conducta, el Demandado ha impedido a la Demandante poder
reflejar su marca y/o el ndcleo principal de su nombre social, como nombre de dominio
secundario del ccTLD <.cl>, con pleno conocimiento tanto del significado de dicho nombre de
dominio como de los alcances excluyentes de su inscripcién, sin tener vinculo alguno con el
significado de dicho nombre de dominio, y sin contar con autorizaciéon —y aun contra la
voluntad— de la Demandante, titular de derechos pertinentes segun lo concluido supra 6.3.2.
Por lo mismo, mediante su conducta, el Demandado ha pretendido producir un perjuicio, sea
que dicha finalidad haya sido o no satisfecha, razdn adicional para concluir que la inscripcion
del nombre de dominio impugnado fue realizada de mala fe.

Por otro lado, corresponde ademas determinar, de conformidad con lo dispuesto en el art. 22,
inc. 29, literal c) de la RNCh, si el nombre de dominio impugnado ha sido o no usado de mala
fe, con posterioridad a su inscripcion. Para resolver este punto, es conveniente senalar
previamente que, en opinidn de este sentenciador, los dos presupuestos del art. 22, inc. 29,
literal c), de la RNCh (inscripcién y uso de mala fe) no pueden entenderse de una manera
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independiente, sino que entre ellos existe una estrecha relacion. En este sentido, el asignatario
que registra de mala fe un nombre de dominio no podra después usarlo de buena fe, porque la
mala fe concurre en el acto originario, que es la condicién o requisito para el uso ulterior, y
éste una manifestacién de los efectos de aquél.

Adicionalmente, como se ha dicho, el Demandado jamas ha utilizado el nombre de dominio
impugnado como sitio web, segln se ha expuesto supra 4.2. En relacién a esta hipétesis, este
sentenciador entiende que la no asociacién de un nombre de dominio con un sitio web no
significa necesariamente omision de uso, ni menos permite sostener que por ello no seria
posible dar por cumplida la exigencia del «uso de mala fe». En efecto, la mala fe puede
verificarse por actos positivos o negativos, y el hecho de mantener una inscripcion
originalmente maliciosa sin uso alguno en la Red constituye de por si un acto de
«acaparamiento» de nombre de dominio y, por lo mismo, un supuesto de abuso de derecho, al
impedir a la Demandante, titular de derechos pertinentes, reflejar su marca comercial o el
nucleo principal de su nombre social, como nombre de dominio del ccTLD .cl. Si no fuere asi,
bastaria con inscribir de mala fe un nombre de dominio, posteriormente omitir de manera
deliberada asociarlo a un sitio web, y mantener dicha situacion de manera indefinida, a fin de
eludir asi la verificacion del presupuesto copulativo contemplado en el literal ¢) del art. 22, inc.
2°, de la RNCh, hipétesis que sin lugar a dudas resulta del todo maliciosa y contraria al espiritu
de la RNCh["].

Ademas de lo expuesto, este sentenciador es de la opinién que la asociaciéon de un nombre de
dominio con un sitio web no es la Unica forma de darle uso, ya que la sola mantencién en el
tiempo de dicho nombre de dominio bajo la titularidad de quien lo inscribi6 de manera
maliciosa, constituye de por si una forma de uso de dicho nombre de dominio, con efectos
juridicos, que se traduce en el entorpecimiento u obstaculo permanente para que el afectado
pueda inscribirlo para si, siendo la inscripcion maliciosa del nombre de dominio un simple
medio o herramienta de que se vale el asignatario cuestionado para exteriorizar o0 manifestar
su voluntad ulterior y permanente de causar un perjuicio[].

Por todas estas consideraciones, este sentenciador estima que el nombre de dominio ha sido
inscrito y usado de mala fe.

6.5. Recapitulacion y conclusiones

Con arreglo a las consideraciones expuestas supra 6.3. y 6.4, en la especie se cumplen tres
causales de revocacién auténomas.

En primer término, conforme se ha concluido supra 6.3., la Demandante detenta derechos
adquiridos sobre una marca comercial de manera integra esta reproducida en el nombre de
dominio impugnado. También es titular del derecho sobre su nombre social, cuyo nucleo
caracteristico o evocativo esta reproducido o aludida en el nombre de dominio litigioso. Por
otro lado, se ha concluido ademas que el Demandado carece de todo derecho o interés
legitimo en un nombre, marca u otra designacion o signo distintivo que, de manera integra o
cuyo nucleo caracteristico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de
dominio objeto de la controversia. Los antecedentes referidos llevan a concluir que la
inscripcién objetada contraria los derechos validamente adquiridos por la Demandante sobre
su marca comercial y nombre social, configurandose a este solo respecto una hipétesis de
inscripcion «abusiva», conforme a los dispuesto en el art. 14 inc. 12 de la RNCh, en relacion
con el art. 22, inc. 12 de la RNCh, segun los postulados expuestos supra 6.2.3.

Al mismo tiempo, se configura independientemente el supuesto complejo de inscripcion
«abusiva» establecido en el art. 22 inc. 2° de la RNCh, ya que concurren en la especie
copulativamente los tres requisitos establecidos en dicha norma, segun se explica supra 6.3 y
6.4.

Finalmente, se ha concluido también supra 6.4 que el nombre de dominio impugnado ha sido
inscrito de manera maliciosa, configurandose auténomamente, por este capitulo, una de las
causales de revocacién contempladas en el art. 22, inc. 12 de la RNCh, esto es, la inscripcion
«de mala fe».

Las conclusiones precedentes se adecuan y resultan arménicas ademas con los principios de
prudencia y equidad, ya que careciendo el Demandado de todo derecho o interés legitimo en
un nombre, marca u otra designacién o signo distintivo que, de manera integra o cuyo nudcleo
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caracteristico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio objeto
de la controversia, entonces la inscripcion de dicho nombre de dominio constituye un obstaculo
objetivo para que la Demandante, titular de derechos sobre su marca comercial y nombre
social pueda utilizarlos en la red Internet del modo mas efectivo y legitimo al que aspira toda
persona juridica, esto es, reflejando su marca completa, o la parte més distintiva o
caracteristica de su nombre social, en el SLD correspondiente, dado su caracter nemotécnico
0 evocativo y su probable funcion eficaz como patrén de busqueda intuitiva en la red Internet.

6.6. Consideraciones acerca de la vigencia del nombre de dominio impugnado

Conforme a la «Politica sobre Renovaciones de Dominios» establecida por NIC Chile, se
dispone que «A contar del 1 de enero de 2001 esta vigente la obligacion de renovar la
inscripcion de aquellos nombres de dominios que tengan dos o més afnos de existencia.»

Segun consta en la informacién proporcionada por NIC Chile a través de su sitio web
<www.nic.cl>, el nombre de dominio <charlesschwab.cl> fue inscrito por el Demandado con
fecha 26 de julio de 1999 y posteriormente renovado por otros dos afios, a contar del 27 de
mayo de 2001. La fecha limite para el pago de la Ultima renovacién de dicho nombre de
dominio expiraba el dia 25 de agosto de 2003, sin que el asignatario haya renovado la referida
inscripcion.

Al no haberse renovado el nombre de dominio impugnado, cabe pronunciarse entonces acerca
de la situacion juridica de dicho nombre de dominio y los efectos de esta sentencia.

Ante una hipétesis de falta de renovacién de un nombre de dominio en litigio pueden
presentarse distintas interpretaciones acerca de sus efectos.

6.6.1. Posibles soluciones acerca de los efectos procesales de la falta de renovacion de un
dominio en litigio

Una primera postura, que en teoria presenta dos variantes, es entender que al no haber sido
renovado oportunamente un nombre de dominio en litigio, desaparece el conflicto que motiva
la accién deducida, y siendo dicho conflicto un presupuesto procesal, dicha situacion impediria
al sentenciador pronunciarse sobre los hechos fundantes de la accion, la cual no podria
entonces ser acogida ni rechazada en el fondo.

Como consecuencia de estos postulados pueden preverse dos variantes o alternativas, a
saber, 0 bien que el nombre de dominio no renovado debe ser asignado derechamente a la
parte demandante, sin necesidad de acoger la demanda en el fondo, o bien que dicho nombre
de dominio queda disponible para que cualquier persona pueda inscribirlo. Esta postura, con
cualquiera de sus dos variantes enunciadas, es equivocada, a juicio de este sentenciador.

En efecto, la primera alternativa enunciada, esto es, entender que el nombre de dominio no
renovado debe ser asignado derechamente a la parte demandante, sin pronunciarse sobre la
accion deducida, es improcedente conforme a lo dispuesto en el art. 22, parrafo quinto de la
RNCh, el cual dispone que «Si el resultado del procedimiento de mediacién y arbitraje
respecto de una solicitud de revocacion fuere favorable al reclamante, NIC Chile procedera a
transferir el dominio a éste...». En consecuencia, no basta la sola falta de renovacion del
dominio para que opere una necesaria transferencia de éste a favor del demandante, ya que la
disposicion antes transcrita exige expresamente que exista un pronunciamiento favorable al
demandante, es decir, una sentencia que acoja la pretension de dicho demandante, sin eludir
un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia. Al mismo tiempo, la correcta
interpretacion de la finalidad perseguida mediante una demanda de revocacién —esto es, la
pretension del demandante de revocacion—, no se agota Unicamente en la transferencia a su
favor del dominio impugnado; tal es, si se quiere, la finalidad mediata, la consecuencia
necesaria de un fallo favorable a su pretension, pero conjuntamente con ello, y como
presupuesto, la pretensiéon de revocacion involucra la obtencién de una sentencia favorable
declarativa de sus derechos, finalidad que no seria satisfecha si se decidiera que en el
supuesto en andlisis en juez debiera abstenerse de pronunciarse sobre el fondo de la litis. En
fin, una postura en el sentido aqui descartado equivale a sostener una suerte de «asignacion
automatica» obligatoria a favor del demandante, lo que iria en contra del ejercicio de la
jurisdiccién, ya que implicaria que el juez estaria obligado a disponer la transferencia de un
nombre de dominio a favor de una parte sin haber decidido previamente si detenta o no
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derechos o intereses que lo habiliten para adquirir legitimamente el nombre de dominio
cuestionado.

La segunda alternativa indicada mas arriba, esto es, postular que el nombre de dominio no
renovado queda por ese solo hecho disponible para que cualquier persona pueda inscribirlo,
tiene su origen en el apartado 8° de la referida «Politica sobre Renovaciones de Dominios»
conforme al cual «Sesenta dias después del plazo de renovacion, si persiste la situacion de
que la renovacion no haya sido pagada, se procede a la eliminacion del dominio, el cual queda
disponible para ser inscrito por cualquier otra persona»[‘s]. La solucién precedente resulta, en
opinién de este sentenciador, igualmente equivocada, ya que hace ilusoria la pretensién de
revocacion legitimamente formulada, dejando en una eventual indefensiéon al demandante,
quien ya ha manifestado formalmente —mediante el ejercicio de la accién de revocacion— su
interés en el dominio, con anterioridad a otros eventuales posteriores interesados. Con todo, el
principal argumento en contra de esta postura emana del mismo art. 22, parrafo quinto de la
RNCh, el cual dispone que «Si el resultado del procedimiento de mediacién y arbitraje
respecto de una solicitud de revocacion fuere favorable al reclamante, NIC Chile procedera a
transferir el dominio a éste...». El precepto en cuestion establece, entonces, un derecho o
garantia para el demandante, consistente en que el dominio impugnado le seréa transferido a
su nombre en caso de acogerse su demanda; asi, por el solo hecho de deducir la accién e
iniciarse como consecuencia de ello un proceso contencioso, el demandante adquiere el
derecho a que exista un pronunciamiento sobre el fondo de su accion, y si tal pronunciamiento
le es favorable, tiene derecho a exigir entonces la transferencia del dominio impugnado a su
favor. Por tanto, para poder cumplir con dicha norma —esto es, eventualmente tener que
transferir el dominio al demandante—, NIC Chile no puede entonces eliminar el dominio
expirado, mientras no exista decision de la controversia, ya que producto de la eliminacién el
dominio quedaria disponible para ser inscrito por cualquiera, haciendo asi ilusoria la aludida
garantia establecida en el citado art. 22, parrafo quinto de la RNCh. Por tales razones, y para
evitar dejar sin aplicacion la disposicién antes citada, es que la norma en que se sustenta la
postura aqui rebatida —el apartado 8° de la «Politica sobre Renovaciones de Dominios»— no
puede ser aplicada a los casos de dominios no renovados que se encuentran en litigio.

Por otro lado, este sentenciador considera inexacta la premisa de la cual arranca esta postura,
en sus dos variantes, ya que por el solo hecho de no renovarse el dominio impugnado de
revocacion, ello no significa que el conflicto de intereses desaparezca. Al contrario, el sustrato
comun a todo conflicto por revocacion de un nombre de dominio son los intereses
contrapuestos de los sujetos procesales, a saber, el interés del demandante en orden a que se
acoja su pretension de ser el titular exclusivo del dominio disputado, y como contrapartida, la
negativa del demandado a dicha pretension. Pues bien, al producirse la expiracion de la
inscripcion del nombre de dominio en litigio a nombre del demandado no se produce per se la
desaparicién del referido conflicto, sino que, al contrario, éste se mantiene.

Finalmente, en descargo de la postura aqui rebatida, en sus dos variantes, debe sefalarse
también que la sola decisidon de un demandado en orden a no renovar el dominio cuestionado
no puede constituirse en una via de elusién a la dictacion de la sentencia, o0 en una manera
unilateral de dejar sin efecto el compromiso.

6.6.2. La solucion correcta

La solucion correcta, a juicio de este sentenciador —y que se formula y desarrolla aqui por
primera vez[16]—, es entender que, no obstante la omisién de renovaciéon de un nombre de
dominio en litigio, el sentenciador siempre debe dictar sentencia definitiva, pronunciandose
derechamente sobre los hechos objeto de la controversia, y sélo producto de ello se decidira la
situacion juridica del nombre de dominio en litigio, y no por la voluntad unilateral del
demandado.

Ademas de los argumentos expuestos en descargo de la postura analizada en el apartado
anterior, existen razones de texto en apoyo de esta solucion. En efecto, en primer término
debe entenderse que el apartado 8° de la referida «Politica sobre Renovaciones de Dominios»
—conforme al cual los dominios expirados deben ser eliminados, quedando disponibles para
ser inscritos por cualquier persona— Unicamente establece la regla general en materia de falta
de renovaciéon de nombres de dominio, precepto que no es aplicable cuando el dominio
expirado es objeto de un litigio en curso, en cuyo caso no procede su eliminacion como
consecuencia de la omisién de renovacion. En efecto, este sentenciador entiende que el art.
22, parrafo quinto, de la RNCh viene a limitar o modificar los aludidos efectos de la regla
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general del apartado 8° de la «Politica sobre Renovaciones de Dominios» y establece una
excepcion para los dominios no renovados que se encuentran en litigio.

En la préactica, NIC Chile procede precisamente conforme a lo expuesto, manteniendo la
inscripcion de los nombres de dominio expirados mientras esté pendiente el litigio —esto es,
no procede a su eliminacion—, inscripcién cuya titularidad figura a nombre de dicha entidad
bajo el rétulo de «Transferencia por Revocacion», con lo cual se cumple la finalidad de no
eliminar tales nombres de dominio, mientras que la situacién juridica de éstos queda a ser
definida por el juez competente, procedimiento que ha sido utilizado por NIC Chile también en
el caso sublite.

Por su parte, y como se ha dicho, el juez correspondiente debe dictar sentencia definitiva
pronunciandose sobre los hechos objeto de la controversia, sea acogiendo o no haciendo
lugar a la demanda:

a) En caso disponer el rechazo de la demanda de revocacién, debe ordenar a NIC
Chile la eliminacion de la inscripcion denominada «Transferencia por Revocacion», a fin de
que el dominio en cuestion quede efectivamente disponible para ser inscrito por cualquier otra
persona; en tal evento, no se han configurado los efectos excepcionales del art. 22, parrafo
quinto, de la RNCh, por lo cual debe aplicarse la regla general contenida en el apartado 8° de
la «Politica sobre Renovaciones de Dominios».

b) En caso de acoger la demanda, el juez ordenara a NIC Chile transferir el nombre de
dominio impugnado a favor de la parte demandante, en cumplimiento a lo dispuesto en el
citado parrafo final del art. 22 de la RNCh, norma que en tal supuesto opera con preferencia a
la regla general del apartado 8° de la «Politica sobre Renovaciones de Dominios».

Como se advierte, esta solucion concilia adecuadamente los alcances del apartado 8° de la
«Politica sobre Renovaciones de Dominios» y del art. 22, parrafo final, de la RNCh,
manteniendo cada precepto su operatividad. Al mismo tiempo, esta solucion concilia la
necesidad de resolver el conflicto de intereses que subsiste no obstante la falta de renovacion
del dominio en litigio.

Por todas las razones antes expuestas, se concluye que, habiéndose trabado véalidamente la
litis en la especie, este sentenciador debe conocer los hechos planteados y dictar sentencia
resolviendo el conflicto de intereses, decidiendo con ello la situacién juridica del dominio
impugnado, lo cual explica el contenido y alcances de esta sentencia, no obstante la falta de
renovacion del dominio litigioso.

6.7. Costas

Dado que el art. 8, parrafo final, de la RNCh sefiala que «Las costas del arbitraje seran
compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando de ello al [...] actual
asignatario, en un conflicto por revocacion», corresponde entonces eximir al Demandado del
pago de las costas del presente arbitraje.

7. DECISION

En base a todos los fundamentos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, este
sentenciador concluye que en autos se ha acreditado fehacientemente que la inscripcién del
nombre de dominio <charlesschwab.cl>, realizada por don lan Raleigh, contrarié los derechos
validamente adquiridos por la Demandante sobre su marca comercial «<CHARLES SCHWAB»
y sobre su nombre social «Charles Schwab & Co. Inc.», cumpliéndose de este modo uno de
los presupuestos contemplados en el art. 14, parrafo 12, de la RNCh, lo cual, con arreglo a la
prevision establecida en el art. 22, parrafo 19, de la RNCh, lleva a concluir que la referida
inscripcion del nombre de dominio impugnado fue abusiva; que ademas se encuentran
acreditados los tres presupuestos establecidos en el art. 22 inc. 2° de la RNCh, con lo cual se
cumple una hipétesis particular de inscripcién abusiva establecida en dicha norma; y también
se ha acreditado en autos que la inscripcién de dicho nombre de dominio fue realizada de
mala fe, supuesto que se adecua a otra de las previsiones auténomas establecidas en el art.
22, parrafo 12, de la RNCh; y en consecuencia, SE RESUELVE:
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Acdgese la demanda y transfiérase por parte de NIC Chile la inscripcion del nombre de
dominio <charlesschwab.cl> a favor de la parte demandante «Charles Schwab & Co.
Inc.», quien a su vez debera dar cumplimiento oportuno a lo dispuesto en el parrafo final
del art. 22 de la RNCh, bajo apercibimiento de eliminacion del referido nombre de
dominio por parte de NIC Chile.

Las costas de este arbitraje serdn soportadas Unicamente por la parte Demandante.
Autoricese la presente sentencia por un ministro de fe o por dos testigos y notifiquese a las
partes. Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile, Departamento de Ciencias de la
Computacién de la Universidad de Chile, y notifiquesele la presente sentencia para los fines
correspondientes.

Fallo dictado por el juez arbitro don Marcos Morales Andrade.

Santiago, 13 de enero de 2004.

NOTAS:
! Esta interpretacion es la mas comin en la jurisprudencia del ramo. Vid. <enlace.cl>
(03/12/2001), <aol.cl>  (17/05/2002), <geocities.cl> (22/07/2002), <rider.cl>  (08/08/2002),
<chiledeportes.cl> (18/10/2002), <sanalfonsodelmar.cl> (24/10/2002) y <riomaipo.cl> (24/10/2002).
2 Es esta linea pueden citarse los fallos <kino.cl> (15/11/2001), <csl.cl> (06/12/2001),
<mundocolocolino.cl> (20/09/2002), <iman.cl> (20/11/2002) y <lincoln.cl> (27/03/2003).

% Vid. <carmeister.cl> (11/12/2002).

* El texto del § 4, a. UDRP es el siguiente:

«You are required to submit to a mandatory administrative proceeding in the event that a third
party (a “complainant’) asserts to the applicable Provider, in compliance with the Rules of Procedure, that

«(i) your domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which
the complainant has rights; and

«(ii) you have no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and

«(iii) your domain name has been registered and is being used in bad faith.

«In the administrative proceeding, the complainant must prove that each of these three elements
are present».

La traduccion oficiosa de dicha norma es la siguiente:

«Ud. es requerido a someterse a un procedimiento administrativo obligatorio en caso que un
tercero (un ‘“reclamante”) afirme al Proveedor aplicable, en conformidad con las Reglas de
Procedimiento, que

«(i) su Nombre de Dominio es idéntico o confusamente similar a una marca registrada o marca
de servicio sobre la cual el reclamante tiene derechos; y

«(ii) usted no tiene ningun derecho o interés legitimo con respecto al Nombre de Dominio; y

«(iii) su Nombre de Dominio se ha inscrito y se esté utilizando de mala fe.

«En el procedimiento administrativo, el reclamante debe probar que cada uno de estos tres
elementos esta presente».

® Con todo, se advierte una innovacion en lo concerniente al primer elemento, esto es, a aquél
contemplado en el literal a) del parrafo segundo del art. 22 de la RNCh, en donde el supuesto de hecho
ha sido ampliado si se lo confronta con su analogo del § 4, a., i) de la UDRP. En este sentido, conforme a
la regulacion de la RNCh, la pretensiéon de revocacién de un nombre de dominio no tiene por qué
configurarse necesariamente a partir de la igualdad o similitud engafiosa con una marca comercial (como
si es imperioso en la normativa de la UDRP), sino que bien puede sustentarse en un supuesto distinto ex
novo: que el nombre de dominio sea idéntico o engafiosamente similar a un nombre por el cual el
reclamante es reconocido. Esta innovacién es relevante y merece ser destacada, aunque su meérito
queda bastante disminuido si se considera que se trata sélo de un correctivo a un elemento configurador
de una causal que carece de autonomia propia, como se explica en el texto.

® Este caracter copulativo viene dado por el texto explicito del parrafo final de citado §4, a. (<En
el procedimiento administrativo, el reclamante debe probar que cada uno de estos tres elementos esta
presente»).

’ Esta vinculacién entre las causales de revocacion y la norma del art. 14 de la RNCh fue
formulada por primera vez en el fallo <enlace.cl> (03/12/2001) y reiterada en el fallo <cecinaschillan.cl>
(11/03/2002), aunque la relacion normativa alli propuesta estd mas bien destinada a explicar o dar
sentido al concepto de mala fe, mas no como supuesto de inscripcién abusiva.

8 Ello conforme al articulo 48 de la Ley 19.733 (D.Of. 4/06/2001), el cual Gnicamente dejo
vigente el art. 49 de la referida Ley N° 16.643, el cual sanciona la publicacién y circulacién de mapas,
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cartas o esquemas geograficos que excluyan de los limites nacionales territorios pertenecientes a Chile o
sobre los cuales éste tuviera reclamaciones pendientes.

° Ciertamente que el conocimiento de causas criminales constituye una materia de arbitraje
prohibido (art. 230 del Coédigo Organico de Tribunales), pero la situacién planteada tendria por objeto
Unicamente declarar la infraccién a la norma de la RNCh en andlisis, mas no responsabilidades penales.

1% Asi, por ejemplo, en el art. 28 de la Ley N® 19.496, que establece Normas sobre Proteccion de
los Derechos de los Consumidores, se contemplan diversas figuras de publicidad falsa o engafiosa, cuya
aplicabilidad en la materia que nos ocupa, si bien dificil, no es del todo imposible. Igualmente, el art. 65
de la Ley N° 18.045, sobre Mercado de Valores, dispone que «La publicidad, propaganda y difusiéon que
por cualquier medio hagan emisores, intermediarios de valores, bolsas de valores, corporaciones de
agentes de valores y cualquiera otras personas o entidades que participen en una emisiéon o colocacion
de valores, no podran contener declaraciones, alusiones o representaciones que puedan inducir a error,
equivocos o confusion al publico sobre la naturaleza, precios, rentabilidad, rescates, liquidez, garantias o
cualquiera otras caracteristicas de los valores de oferta publica o de sus emisores».

" El contenido de este apartado 6.2.3. precedente fue desarrollado por primera vez en el fallo
arbitral «Estudios y Disefios de Gestion Limitada v. Arturo Ramirez Centurion», sobre revocacion del
nombre de dominio <edge.cl>, de fecha 5 de mayo de 2003.

'2 En la jurisprudencia sdlo existe un precedente en donde se declara la revocacion de un
nombre de dominio Unicamente en base a la existencia de mala fe. Se trata del fallo <cecinaschillan.cl>
(11/03/2002), en donde la mala fe se aplica de una manera distinta a la explicada en el texto, ya que se
la relaciona con la infraccion al art. 14, parrafo 12, de la RNCh.

¥ Enla jurisprudencia comparada de la OMPI sobre nombres de dominio genéricos (gTLDs) se
encuentran numerosos precedentes que reconocen la ausencia de uso de un nombre de dominio como
supuesto de mala fe, concurriendo los restantes presupuestos de revocacion. Asi, por ejemplo, pueden
citarse los casos Telstra Corp. v. Nuclear Marshmallows, WIPO Case No. D2000-0003; Ingersoll-Rand v.
Frank Gully, d/b/a Advcomren, WIPO Case No. D2000-0021; Guerlain, S.A. v. Peikang, WIPO Case No.
D2000-0055; Compaq Computer Corp. v. Boris Beric, WIPO Case No. D2000-0042; Sanrio Co. Ltd. and
Sanrio, Inc. v. Lau, WIPO Case No. D2000-0172; 3636275 Canada, dba eResolution v. eResolution.com,
WIPO Case No. D2000-0110; Marconi Data Systems, Inc. v. IRG Coins and Ink Source, Inc., WIPO Case
No. D2000-0090; Stralfors AB v. P D S AB, WIPO Case No. D2000-0112; InfoSpace.com, Inc. v. Ofer,
WIPO Case No. D2000-0075; World Wrestling Federation Entertainment Inc (WWFE) v. Rooij, WIPO
Case No. D2000-0290; Mondich v. Brown, WIPO Case No. D2000-0004; Educational Testing Service v.
TOEFL, WIPO Case No. D2000-0044); Williamson Tobacco Corp., et al. v. Dennis Wilkins, WIPO Case
No. D2001-0865; Advanced Comfort Inc. v. Frank Grillo, WIPO Case No. D2002-0762.

" En este sentido pueden consultarse, en la jurisprudencia comparada de la OMPI sobre
nombres de dominio genéricos (gTLDs), los casos J. Garcia Carrion, S.A. v. M2 José Catalan Frias,
WIPO Case No. D2000-0239; y Parfums Christian Dior v. 1 Netpower, Inc., WIPO Case No. D2000-0022.

"> Dicha postura fue expuesta por primera vez en el fallo dictado en el proceso por revocacion
del nombre de dominio <bancheque.cl>, de fecha 18 de julio de 2002 (vid.
http://www.nic.cl/normativa/fallos/bancheque.html), y adoptado con idénticos fundamentos en el fallo
<larepresa.cl>, de fecha 27 de junio de 2003 (vid. http://www.nic.cl/normativa/fallos/larepresa.html).

'® En rigor, en la jurisprudencia nacional del ramo existe un precedente en el cual hubo
pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, no obstante la falta de renovacién del dominio
impugnado de revocacion (vid. Fallo <geocities.cl>, de fecha 22 de julio de 2002, en
http://www.nic.cl/normativa/fallos/geocities.html). No obstante, en dicho fallo no se exponen los
argumentos que justifiquen la adopcion de dicha postura.
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