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Asunto: FW: arbitraje dominio - "clarogmax.cl" - fallo
De: Guillermo Carey C. <Gcareyc@carey.cl>
Fecha: Mon, 10 Aug 2009 17:55:26 -0400
A: "'pablokb@gmail.com''" <'pablokb@gmail.com''>, "'dominios@az.cl'" <'dominios@az.cl'>,
"'fallos@legal.nic.cl'" <fallos@legal.nic.cl>
CC: Jorge Cabrera <jcabrera@carey.cl>, María Cecilia Mena <mmena@harneckercarey.cl>

 
Santiago, 10 de agosto de 2009
 
 
 
I-.        PARTE EXPOSITIVA
 
 
I.1.- Constitución del arbitraje.-
 
Que por oficio OF 10151, de fecha 3 de diciembre de 2008, NIC Chile comunica al suscrito la
designación como árbitro arbitrador en el conflicto por asignación del nombre de dominio “clarogmax.cl”,
designación que acepté con fecha 9 de diciembre de 2008 y que fuera notificada a las partes y a NIC Chile
por carta certificada.
 
I.2.- Partes del arbitraje.-
 
Son partes en este juicio: 1) don Pablo Ignacio Kuhlenthal Becker., RUT N° 10.327.366-8, domiciliado
para éstos efectos en calle Las Encinas N° 6159, Vitacura, Santiago, correo electrónico
pablokb@gmail.com, como Primer Solicitante, y 2) Administradora de Marcas RD. S. de RL. De CV.,
RUT N° 78.141.380-1, representado por Sociedad de Profesionales Albagli Zaliasnik, según se acreditó
en autos, todos domiciliados para estos efectos en calle Miraflores N° 130, piso 25, comuna y ciudad de
Santiago, correo electrónico dominios@az.cl, como Segundo Solicitante.   
 
I.3.- Objeto del arbitraje.
 
El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio “clarogmax.cl” suscitado entre las
partes antes individualizadas.
 
I.4.- Procedimiento.
 
A fojas 23 y siguiente de autos constan las normas de procedimiento que se acordó regirían la tramitación
de esta instancia arbitral. Dichas normas fueron acordadas con la asistencia del Segundo Solicitante.
 
I.5.- Período de Planteamientos.-
 
I.5.1.- El Primer Solicitante no presenta alegaciones.
 
I.5.2.- Planteamientos del Segundo Solicitante, Administradora de Marcas RD. S. de RL. De CV,
representado por Sociedad de Profesionales Albagli Zaliasnik Limitada.
 
(i)                                El Segundo Solicitante expone que es una empresa subsidiaria indirecta de la empresa
mexicana América Móvil, S.A. de C.V, quien es el proveedor líder de telecomunicaciones para celulares
en México y que también otorga servicios en otros países de América latina, Norteamérica y Europa.
(ii)                              El Segundo Solicitante sostiene que el grupo AMERICA MOVIL del cual forma parte, es el
creador de la marca CLARO, y que está utilizando dicha marca comercial en Chile, Brasil, Perú,
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Honduras, Guatemala y El Salvador.
 
(iii)                             El Segundo Solicitante señala que en virtud del gran dinamismo comercial impulsado por
el grupo económico del cual forma parte, el término CLARO ha cobrado gran fama y notoriedad a nivel
latinoamericano.
 
(iv)                            Argumenta el Segundo Solicitante  que debido a la enorme inversión que han realizado en
marketing y publicidad, no cabe duda que cualquier persona que reside en Chile o en los mercados antes
mencionados, al escuchar el término CLARO, lo va a relacionar con su empresa.
 
(v)                              El Segundo Solicitante sostiene que es titular de las siguientes solicitudes y registros
marcarios en Chile que incluyen el término CLARO: CLARO, clase 38, 16, 25, 35, 41, 9; PUNTOS
CLAROS, clase 9, 38; CLARO PUNTOS, clase 9, 38; PORTAL CLARO, clase 9, 38; CLARO WAP,
clase 9, 38; CLARO SIGA-ME, clase 9; CLARO ONLINE, clase 9, 38; CIRCULO CLARO, clase 9,38;
CLARO PCS, clase 9, 38; PASATIEMPO CLARO, clase 9, 38; SERVICIOS MOVILES DE DATOS
CLARO, clase 9; CLARO DIRECTO, clase 38; DIRECTO DE CLARO, clase 9, 38; BUZON
INTELIGENTE EMPRESARIAL CLARO, clase 9, 38; CLARO DUO, clase 9, 37; CLARO FACIL Y
RAPIDO, clase 9; ROAMING AUTOMATICO CLARO, clase 9, 38; MENSAJES MULTIMEDIA
CLARO, clase 9; CLARO CHIP, clase 9, 38; TERRITORIO CLARO, clase 9, 38; FOTO CLARO, clase
9, 38; CLARO QUE TIENES MAS, clase 9, 38; TODO CHILE ES TERRITORIO CLARO, clase 9, 38;
PRODUCTIVIDAD MOVIL CLARO, clase 9; CLARO MOVIL TV, clase 9, 38; MOVIL TV CLARO,
clase 9, 38; IDEAS CLARO, clase 9, 39; ROAMING UNIVERSAL CLARO, clase 38; CLARO IDEAS,
clase 9, 38; RECARGA CLARO, clase 38; MENSAJE MULTIMEDIA CLARO, clase 38; MOVIL NET
CLARO, clase 9, 38; CLARO FACIL Y RAPIDO, clase 38; IDEAS CLARO DIRECTO, clase 9, 38;
MOVIL DATOS CLARO, clase 9, 38; SERVICIOS MOVILES DE DATOS CLARO, clase 38; CLARO
EMPRESAS, clase 38; OFICINA MOVIL CLARO, clase 9, 38; IDEAS TV CLARO, clase 9, 38; AMIGO
CLARO, clase 38; MI PRIMER CLARO, clase 9, 14, 16, 25, 35, 38, 41, 42; CLARO QUE PUEDES
MAS, clase 9, 16, 38; CLARO CARRIER, clase 9, 38.
 
Adicionalmente, agrega, que es titular de una serie de nombres de dominio que contienen el término
CLARO, tales como: “clarogsm.cl”, “puntosclaro.cl”, “claroempresas.cl”, “claropcs.cl”, “tiendaclaro.cl”,
“claromundo.cl”, “claromms.cl”.
 
(vi)                            El Segundo Solicitante expone que el nombre de dominio en conflicto
“CLAROGMAX.CL”, no puede dejar de relacionarse con sus marcas, sus nombres de dominio y por
sobre todo con la fama y notoriedad que posee en el mercado.
 
Adicionalmente, sostiene, que tanto los registros marcarios como los nombres de dominio
individualizados precedentemente, forman parte de una familia de productos o servicios relacionados, que
debe ser protegida, puesto que cualquier usuario de Internet puede equivocarse y/o confundirse respecto
del origen comercial de los servicios, productos o de la información que se promueva mediante el nombre
de dominio en disputa.
 
(vii)                           El Segundo Solicitante argumenta que debido a la gran similitud existente entre el dominio
solicitado y  entre los que él es titular, se produciría una inevitable confusión entre los usuarios de
Internet, creyendo éstos que el nombre de dominio en conflicto, corresponde a un dominio de su empresa.
 
En consideración a lo anterior, el Segundo Solicitante sostiene que tiene un prestigio que guardar, el que
puede ser desacreditado por el uso que haga el Primer Solicitante del nombre de dominio en disputa.
Asimismo, expone, que se vulneran los derechos de los consumidores, que consisten en encontrar en la
página Web a la que ingresan, los servicios o productos que ellos definitivamente están buscando.
 
Por lo anteriormente señalado, el Segundo Solicitante argumenta que resulta imposible la coexistencia
pacífica entre los dominios “clarogmax.cl” y todos los que él posee.
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(viii)                         El Segundo Solicitante señala que hoy en día es oferente de dos servicios de telefonía
celular que llevan por nombre “CLARO GMS” y “CLARO3G”, lo que sin lugar a dudas, puede llegar a
ser objeto de confusión con el nombre dominio en disputa.
 
Adicionalmente, sostiene que en los nombres de ambos servicios predomina el término “CLARO”
acompañado de la letra G, y que por lo tanto, al analizar el dominio en disputa, “CLAROGMAX.CL”, se
puede dar cuenta de forma natural y obvia que alude directamente a la marca “CLARO” acompañada por
la letra G y el por el término MAX, que es la abreviación de máximo.
 
(ix)                            De acuerdo a lo anteriormente expuesto, el Segundo Solicitante argumenta que el nombre
de dominio en disputa alude clara y directamente a su marca principal, seguida por una letra que se
relaciona con los dos tipos de servicios ofrecidos por su empresa y finalmente, por el adjetivo MAX. Así,
sostiene que los consumidores de telefonía móvil de nuestro país asociaran el sitio web en disputa con su
marca principal y la cualidad de uno de sus servicios.
 
(x)                              El segundo Solicitante señala que la cantidad de aspectos, características y propósitos que
los nombres de dominio y las marcas comerciales comparten, permiten sostener que los nombres de
dominio tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes y/o servicios
que se ofrecen vía Internet.
 
En razón de lo anterior, argumenta que debe aplicarse el principio doctrinal que considera que la relación
entre nombres de dominio y marcas comerciales es estrecha y que, por ende, la resolución de conflictos
por asignación de nombres de dominio debe ser resulta en atención a la titularidad de las solicitudes y
registros marcarios para el signo pedido como dominio.
En el mismo sentido, el Segundo Solicitante sostiene que es titular de una “familia de marcas  comerciales
y nombres de dominio” que comprenden el elemento identificador común “CLARO”. Por esta razón, el
Segundo Solicitante argumenta que debe aplicarse la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de
Nombres de Dominio, desarrollado por ICANN, en cuanto establece como aspecto fundamental para la
resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros o solicitudes de registros marcarios del signo en
cuestión. Además, agrega, que el criterio que reconoce la relación existente entre nombres de dominio y
marcas comerciales es un hecho universalmente aceptado.
 
(xi)                            Argumenta el Segundo Solicitante que su marca “CLARO” está plenamente amparada por
el artículo 584 del Código Civil, el artículo 19 número 25 inciso tercero de la Constitución Política del
Estado de Chile, como asimismo, por la ley 19.039 sobre Propiedad Industrial.
 
(xii)                           El Segundo Solicitante sostiene que la fama y notoriedad del signo “CLARO” se encuentra
acreditada tanto por la existencia de solicitudes de registros marcarios, que son todos estos anteriores a la
fecha de inscripción del nombre de dominio por parte del Primer Solicitante, como por la amplia
presencia que poseen en el mercado. Así señala que “ha operado en el mercado latinoamericano,

abarcando países tales como Guatemala, Ecuador, Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, Estados

Unidos y España” sic.

 
(xiii)                         El Segundo Solicitante argumenta sobre la imposibilidad de la aplicación del principio
doctrinal del “first come, first served”, sosteniendo que “el principio en comento sólo debe ser aplicado

cuando ninguna de las partes haya acreditado un mejor derecho sobre el nombre de dominio.”

 
A mayor abundamiento, expone que en la actualidad dicho principio “ha dejado sustantivamente de ser

aplicado por la Jurisprudencia arbitral, por cuanto el sólo hecho de presentar con anticipación una

solicitud de registro, no puede imperar sobre los principios generales del derecho.”

 
(xiv)                         El Segundo Solicitante sostiene que la conducta del Primer Solicitante tendiente a
apropiarse de un identificador dentro la red, que es idéntico a una marca comercial ajena, debe catalogarse
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como contraria a la buena fe.
 
(xv)                          El Segundo Solicitante señala que el Primer Solicitante ha actuado de forma negligente al
solicitar un nombre de dominio que es idéntico a la afamada marca “CLARO”, y que debido a eso, se han
infringido sus derechos marcarios válidamente adquiridos.
 
Adicionalmente, expone que el Primer Solicitante ha vulnerado lo prescrito por el artículo 14 del
reglamento de NIC CHILE, en cuanto a los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como
asimismo, en cuanto a los derechos válidamente adquiridos por terceros.
 
 
 
 
(xvi)                         El segundo Solicitante sostiene que si se asigna el nombre de dominio al Primer Solicitante,
podría verse expuesto a un daño real en su patrimonio, ya que este podría menoscabar la calidad de los
servicios y productos que protege la marca “CLARO”.
 
A mayor abundamiento, señala que el riesgo antes mencionado es conocido en doctrina como “Dilución
de Marca o Imagen Comercial”, el cual comienza en la mente de los consumidores y genera un daño
imperceptible. Así, agrega, que la dilución puede producir daños irreversibles en el valor de una marca o
imagen comercial, llevando a que los consumidores no la distingan de la competencia.
 
(xvii)                       De acuerdo a lo anteriormente mencionado, el Segundo Solicitante señala que la Ley N°
20.169 sobre Competencia Desleal, en su artículo cuarto, condena expresamente la siguiente conducta: a)
“Toda conducta que aproveche indebidamente la reputación ajena, induciendo a confundir los propios

bienes, servicios, actividades, signos distintivos o establecimientos con los de un tercero”. Por
consiguiente, sostiene que sin duda el Primer Solicitante ha infringido la norma descrita.
 
I.6 Etapa de respuestas.-
 
I.6.1 Precluyó el derecho del Primer Solicitante por no haberse presentado, en primer lugar, escrito de
defensa.
 
I.6.2 El Segundo Solicitante no presentó escrito de respuestas.
 
 
II. PARTE CONSIDERATIVA.
 
II.1       Habiéndose clausurado el debate entre las partes con fecha 22 de noviembre de 2009, se resuelve
el conflicto conforme a las siguientes consideraciones.
 
II.2       Que el Primer Solicitante no ha presentado dentro de plazo argumentos que justifiquen su mejor
derecho, dentro del plazo dispuesto al efecto en el acta de fijación de procedimiento según consta a fojas
23 de autos.
 
II.3       Que en atención a que los documentos que constan en autos resultan suficientes para formar la
convicción suficiente para resolver la asignación del nombre de dominio en disputa, no se ha recibido la
causa a prueba, en el ejercicio de la facultad establecida en este sentido a fojas 23 de autos.
 
Se hace presente que los documentos acompañados por el Segundo Solicitante con citación no fueron
objetados por el Primer Solicitante en tiempo y forma teniéndose por reconocidos.
 
II.4       Respecto de las alegaciones formuladas por el Segundo Solicitante fundamentando su mejor
derecho respecto del nombre de dominio en disputa, éste ha acreditado la titularidad de las siguientes
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marcas: (i) CLARO, clase 38, 16, 25, 35, 41, 9; (ii) PUNTOS CLAROS, clase 9, 38; (iii) CLARO
PUNTOS, clase 9, 38; (iv) PORTAL CLARO, clase 9, 38; (v) CLARO WAP, clase 9, 38; (vi) CLARO
SIGA-ME, clase 9; (vii) CLARO ONLINE, clase 9, 38; (viii) CIRCULO CLARO, clase 9,38; (ix)
CLARO PCS, clase 9, 38; (x) PASATIEMPO CLARO, clase 9, 38; (xi) SERVICIOS MOVILES DE
DATOS CLARO, clase 9; (xii) CLARO DIRECTO, clase 38; (xiii) DIRECTO DE CLARO, clase 9, 38;
(xiv) BUZON INTELIGENTE EMPRESARIAL CLARO, clase 9, 38; (xv) CLARO DUO, clase 9, 37;
(xvi) CLARO FACIL Y RAPIDO, clase 9; (xvii) ROAMING AUTOMATICO CLARO, clase 9, 38;
(xviii) MENSAJES MULTIMEDIA CLARO, clase 9; (xix) CLARO CHIP, clase 9, 38; (xx)
TERRITORIO CLARO, clase 9, 38; (xxi) FOTO CLARO, clase 9, 38; (xxii) CLARO QUE TIENES
MAS, clase 9, 38; (xxiii) TODO CHILE ES TERRITORIO CLARO, clase 9, 38; (xiv)
PRODUCTIVIDAD MOVIL CLARO, clase 9; (xxv) CLARO MOVIL TV, clase 9, 38; (xxvi) MOVIL
TV CLARO, clase 9, 38; (xxvii) IDEAS CLARO, clase 9, 39; (xxviii) ROAMING UNIVERSAL
CLARO, clase 38; (xxix) CLARO IDEAS, clase 9, 38; (xxx) RECARGA CLARO, clase 38; (xxxi)
MENSAJE MULTIMEDIA CLARO, clase 38; (xxxii) MOVIL NET CLARO, clase 9, 38; (xxxiii)
CLARO FACIL Y RAPIDO, clase 38; (xxxiv) IDEAS CLARO DIRECTO, clase 9, 38; (xxxv) MOVIL
DATOS CLARO, clase 9, 38; (xxxvi) SERVICIOS MOVILES DE DATOS CLARO, clase 38; (xxxvii)
CLARO EMPRESAS, clase 38; (xxxviii) OFICINA MOVIL CLARO, clase 9, 38; (xxxix) IDEAS TV
CLARO, clase 9, 38; (xl)AMIGO CLARO, clase 38; (xli) MI PRIMER CLARO, clase 9, 14, 16, 25, 35,
38, 41, 42; (xlii) CLARO QUE PUEDES MAS, clase 9, 16, 38; y (xliii) CLARO CARRIER, clase 9, 38.
 
II.5       A su vez, el Segundo Solicitante ha acreditado la titularidad de diversos nombres de dominio
conteniendo la expresión “CLARO” o expresiones que resultan fonéticamente similares a ésta, tales
como: (i) “clarogsm.cl”; (ii) “puntosclaro.cl”; (iii) “claroempresas.cl”; (iv) “claropcs.cl”; (v)
“tiendaclaro.cl”; (vi) “claromundo.cl”; y (vii) “claromms.cl”.
 
II.6       Del mismo modo, no habiéndose objetado los documentos acompañados por el Segundo
Solicitante se tiene por probado que el Segundo Solicitante ofrece servicios denominados “CLARO
GMS” y “CLARO3G.
 
II.6       Que considerando la notoriedad que han alcanzado las marcas del Segundo Solicitante resulta
altamente probable que se produzca confusión entre los usuarios de Internet, toda vez que en los nombres
de ambos servicios predomina el término “CLARO” acompañado de la letra G, y que por lo tanto, al
analizar el dominio en disputa, “clarogmax.cl”, se hace evidente de forma natural y obvia que alude
directamente a la marca “CLARO” acompañada por la letra “G” y el por el término “MAX”, que es la
abreviación de máximo.
 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, la clara referencia del nombre de dominio en disputa
alude clara y directamente a su marca principal, seguida por una letra que se relaciona con los dos tipos de
servicios ofrecidos por su empresa, y finalmente, por la expresión “MAX”, que los consumidores de
telefonía móvil de nuestro país asociarán nombre de dominio en disputa con su marca principal y la
cualidad de uno de sus servicios.
 
II.7       Luego, la asignación del nombre de dominio en disputa al Primer Solicitante, y su consecuente
uso, podría crear confusión entre los usuarios respecto a la naturaleza de los servicios ofrecidos a través
del nombre de dominio en disputa.

 
II.8.      Resulta evidente que en atención a los antecedentes incorporados en este proceso, la asignación
del nombre de dominio “clarogmax.cl” al Primer Solicitante generará error y confusión respecto de los
productos que se encuentran amparados por los registros marcarios que detenta el Segundo Solictante.
 
II.9.      En consecuencia, atendido lo expresado en los considerandos anteriores, este tribunal estima que
el Segundo Solicitante ha acreditado tener mejor derecho al nombre de dominio en disputa, puesto que la
asignación del nombre de dominio al Primer Solicitante infringiría derechos válidamente adquiridos por
éste, así como también no podría inducir a los usuarios de Internet a error respecto de la naturaleza y
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procedencia de los servicios ofrecidos en él, por las razones antes expresadas.
 
II SE RESUELVE
 
Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa
“clarogmax.cl” al Segundo Solicitante en autos, Administradora de Marcas RD. S. de RL. De CV.,
representada por Sociedad de Profesionales Albagli Zaliasnik.
 
Cada parte pagará sus costas.
 
Notifíquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.
 
Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.
 
Sentencia por el juez arbitro arbitrador, don Guillermo Carey Claro.
 
Autoriza don Jorge Cabrera Guirao, Secretario del Tribunal.
 
 
 
 
 

_______________________
Guillermo Carey Claro

Juez Árbitro.
 
 
 
 


