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SENTENCIA

claropymes.cl
Rol N° 024-2010

Santiago, tres de junio de dos mil once.

VISTOS:

Que con fecha veintinueve de octubre de dos mil diez, los sefiores Sociedad Telefonia @
Banda Ancha Limitada, siendo su contacto administrativo don José Alfonso Alarcon Pino,
ambos domiciliados en José Manuel Infante nimero dos mil setecientos noventa y cinco
oficina doce, Nufioa, Santiago, solicitaron ante NIC Chile la inscripcién del nombre de
dominio “claropymes.cl”; que con fecha dieciocho de noviembre de dos mil diez los sefiores
Administradora de Marcas RD, S. de R.L. de C.V., representada por Sargent & Krahn
Limitada, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Andrés Bello numero dos mil
setecientos once, oficina mil setecientos uno, Las Condes, Santiago, cuyo contacto
administrativo es dofia Paula Benavides, domiciliada en Avenida Andrés Bello niimero dos
mil setecientos once, piso diecinueve, Las Condes, Santiago, solicitaron, a su vez, ante NIC
Chile la inscripcién del nombre de dominio “claropymes.cl”, dandg lugar a este proceso de
acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediacién y- Arbitraje”, contenido en el
anexo 1, de la “Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio
CL”.

Que mediante oficio de NIC Chile niimero trece mil ochocientos dieciséis, de fecha cuatro de
marzo de dos mil once, se designé a la suscrita como arbitro para la resolucién del conflicto
sobre asignacion del referido nombre de dominio.

Que una vez aceptado el cargo de arbitro y jurado desempefiarlo en conformidad a la ley, se
cité a las partes a una audiencia de conciliacion y/o de fijacion del procedimiento. Segun
consta en autos, la resolucion antes indicada fue notificada a NIC Chile via e-mail y a las
partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar"su respectiva solicitud, el cual se
entiende valido para todos los efectos legales, segin lo establece el articulo 11 de la
Reglamentacion pertinente.

Que a la audiencia de conciliacion y/o de fijacion del procedimiento sefialada, concurrieron
ambas solicitantes, sin que se produjera conciliacion.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N° 8, inciso cuarto del Anexo 1, sobre
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje de la Reglamentacion para el Funcionamiento del
Registro de Nombres de Dominio CL, se procedio a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el
monto de los honorarios arbitrales.

Que en dicho procedimiento se establecié un plazo para que las partes presentaran sus
argumentaciones y pretensiones, para traslados y un periodo de prueba.

Que en el periodo establecido para la presentacion de argumentaciones y pretensiones ninguno
de los solicitantes hizo uso de dicho plazo.

Que ambas realizan presentaciones en que basan sus derechos y acompafian en esa misma
actuacion la prueba en que se fundan.

Se recibi6 la causa a prueba y se fij6 como hecho sustancial, pertinente y controvertido:
Existencia y hechos que constituyen el derecho alegado y se notificé a las partes de la
resolucion que recibid la causa a prueba, segiin consta en autos.

Que en el periodo establecido para la prueba ninguno de los solicitantes presentd nuevos
antecedentes.
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Se citd a las partes a oir sentencia, con fecha tres de mayo de dos mil once.
Que existe constancia en autos que los sefiores Administradora de Marcas RD, S. de R.L. de

C.V., pagaron la totalidad de los honorarios arbitrales.

Que en cuanto a las pretensiones de las partes, los sefiores Sociedad Telefonia (@ Banda
Ancha Limitada, sefialan ser una empresa Aliada de Claro Comunicaciones desde diciembre
del afio dos mil nueve y que gestionan para el area Pymes. Sefialan que el uso que le dan al
dominio es exclusivo con el 4rea que interactian, es decir, Pymes y que de esta forma
potencian y dan mayor pertenencia a sus interlocutores vélidos con Claro y el area Pymes.
Que tanto uso como la inscripcion de este dominio tienen como objetivo el potenciarse como
empresa Aliada y contratista de la unidad de negocio Pymes de Claro. Que no existe ninguna
prueba que han dado ni daran maés uso al dominio el potenciar su relacion con Claro
Comunicaciones.

Que por su parte, los sefiores Administradora de Marcas RD, S. de R.L. de C.V., manifiestan
ser una reconocida empresa mexicana de América Moévil, dedicada al registro y proteccién de
las marcas comerciales de ésta ultima, siendo titular de las marcas de la “Compafiia de
Telecomunicaciones Claro”, también propiedad de América Mévil, que con presencia en
dieciocho paises se ha posicionado como la empresa mas importante de su rubro en el
continente. Que dicha empresa fue fundada el afio dos mil mostrando protagonismo en el
rubro de telecomunicaciones, especificamente en lo referente a telefonia fija y telefonia
celular, consolidandose en el mercado mexicano y comenzando a expandirse hacia el resto del
continente en el afio dos mil tres. Que en el afio dos mil cuatro se transformaba en una de las
empresas mas importantes de Centro y Sudamérica, principalmente gracias a sus filiales
TRACFONE WIRELESS en Estados Unidos, COMCEL en Colombia y Claro en el resto de
Latinoamérica y el Caribe, situdndose como una empresa de amplio reconocimiento e
identificacién con los productos y servicios asociados a la telefonia movil. Sefialan que
Claro cuenta hoy con mas de doscientos millones de clientes y presencia efectiva en dieciocho
paises, en los que sus marcas son ampliamente difundidas y reconocidas por los usuarios y
consumidores que ven en esta empresa a una compaiiia de confiabilidad y calidad garantizada.
Destacan que Claro ha logrado un amplio crecimiento en el mercado y un aumento
exponencial de clientes tanto en Chile como en todo el contifiente, amparado en innovadoras
campaiias y slogans publicitarios, la compaiifa se ha vuelto reconocida por su denominacion
principal “Claro”, resultando inmediata la asociacion que realizan los usuarios y publico
consumidor en general entre dicha expresion y la mencionada empresa. Destacan, que “Claro”,
comienza a operar y es reconocida por tal marca en Chile en al afio dos mil seis, tras la compra
por parte de América Movil a ENDESA, de la licencia de telefonia mévil Chilesat PCS. Que
desde entonces Claro ha penetrado en el mercado nacional aumentando su clientela en mas de
un millén de usuarios en menos de tres afios, a través de un importante aumento en la red de
cobertura de sus sefiales de cable y telefonia movil, asi como de la implementacién de la
cobertura 3G a nivel nacional y la instalacion de mil setecientas antenas dentro del territorio
nacional, producto de una inversion de mas de quinientos millones de dolares. Destacan,
ademds, la existencia de una campafia publicitaria que les ha permitido consolidar su marca
“Claro”, convirtiéndola en un signo de reconocimiento nacional que goza de fama y
notoriedad. Sefialan que es tal el reconocimiento que ha alcanzado la empresa, que frases
como “si hablas Claro, Claro que tienes méas” han quedado en la retina de gran parte de la
poblacion, quienes reconocen y asocian dicha expresién a los servicios de telefonia moévil,
television por cable e Internet que ofrece “Claro” en el mercado nacional. Destacan que
cuentan con una serie de marcas comerciales como parte de la estrategia para llegar a
diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones, las que se encuentran debidamente
registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Que entre ellas se encuentran las
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marcas comerciales que corresponden o se estructuran precisamente en la expresion “Claro”,
integramente incorporada en el nombre de dominio disputado.
Sefialan, que los usuarios asociaran inmediatamente el nombre de dominio “claropymes.cl”

con una pagina Web relativa a los servicios de telefonia movil, television por cable e Internet
que se distinguen bajo la expresion “Claro”, de la cual son propietarios, y que se ofrecen a las
pequefias y medianas empresas. Enfatizan, que los sefiores Sociedad Telefonia @ Banda
Ancha Limitada, se han limitado a tomar la expresion con la cual se distingue su empresa filial
y sus servicios, agregando unicamente la sigla “PYMES?”, lo cual no puede ser considerado
como un elemento diferenciador suficiente y adecuado, toda vez que dicha sigla es utilizada en
nuestro pais para distinguir a las pequefias y medianas empresas, siendo entonces una
expresion genérica que no aporta distintividad alguna al dominio en disputa. Finalmente,
destacan ser los titulares del dominio “claropyme.cl”, el cual es virtualmente idéntico al
dominio de autos.

Mencionan sus derechos marcarios como sigue: Registro N° 774.944, “CLARO”, mixta,
productos, clase 16; Registro N° 731.212, “CLARO”, denominativa, servicios, clase 38;
Registro N° 746.072, “CLARO”, denominativa, productos, clase-9; Registro N° 746.073,
“CLARO”, mixta, productos, clase 9; Registro N° 772.713, “CLARO?”, mixta, servicios, clase
35; Registro N° 765.042, “CLARO”, mixta, productos, clase 9; Registro N° 765.043,
“CLARO”, mixta, productos, clase 9; Registro N° 765.044, “CLARO?”, mixta, productos,
clase 9; Registro N° 765.045, “CLARO”, mixta, productos, clase 9; Registro N° 770.677,
“CLARO”, mixta, servicios, clase 38; Registro N° 765.046, “CLARO”, mixta, productos,
clase 9; Registro N° 770.678, “CLARO”, mixta, servicios, clase 38; Registro N° 765.047,
“CLARO?”, mixta, productos, clase 9; Registro N° 770.679, “CLARO”,mixta, servicios, clase
38; Registro N° 770.680, “CLARO”, mixta, servicios, clase 38; Registro N° 770.682,
“CLARO?”, mixta, servicios, clase 38; Registro N° 770,705, “CLARO”, mixta, servicios, clase
38; Registro N° 760.763, “CLARO”, mixta, productos, clase 25; Registro N° 760.764,
“CLARO”, mixta, servicios, clase 41; Registro N° 834.804, “CLARO”, mixta, servicios, clase
38; Registro N° 834.806, “CLARO”, denominativa, servicios, clase 38; Registro N° 776.073,
“CLARO CARRIER”, denominativa, productos, clase 9; Registro N° 765.061, “CLARO
CHIP”, denominativa, productos, clase 9; Registro N% 773.289. “CLARO DATUM”,
denominativa, servicios, clase 9; Registro N° 765.050, “CLARO EMPRESAS”,
denominativa, productos, clase 9; Registro N° 773.283, “CLARO FACIL Y RAPIDO”,
denominativa, servicios, clase 38; Registro N° 861.329, “CLARO IDEAS?”, denominativa,
productos, clase 9; Registro N° 792.944, “CLARO IDEAS MUSIC STORE”, denominativa,
servicios, clase 38; Registro N°792.941, “CLARO IMS”, mixta, productos, clase 9; Registro
N° 832.999, “CLARO MOVIL TV”, denominativa, servicios, clase 38; Registro N° 746.077,
“CLARO ON-LINE”, denominativa, productos, clase 9; Registro N° 834.764, “CLARO
PCS”, denominativa, servicios, clase 38; Registro N° 765.066, “CLARO PUNTOS”,
denominativa, productos, clase 9; Registro N° 776.071, “CLARO QUE PUEDE MAS”,
denominativa, productos, clase 16; Registro N° 776.072, “CLARO QUE PUEDE MAS”,
denominativa, servicios, clase 38; Registro N° 765.064, “CLARO QUE TIENE MAS?”,
denominativa, productos, clase 9; Registro N° 773.288, “CLARO QUE TIENE MAS”,
denominativa, servicios, clase 38; Registro N° 837.389, “CLARO SIGA-ME”, mixta,
servicios, clase 38; Registro N° 819.124, “CLARO TV”, denominativa, productos, clase 9;
Registro N° 819.121, “CLARO TV AVANZADO”, denominativa, servicios, clase 38;
Registro N° 819.122, “CLARO TV BASICO”, denominativa, productos, clase 9; Registro N°
746.075, “CLARO WAP”, mixta, productos, clase 9; Registro N° 792.917, “CLARO Y
RAPIDO”, denominativa, servicios, clase 38; Registro N° 874.533, “ICLARO”, denominativa,
servicios, clase 38; Registro N° 861.330, “IDEAS CLARO?, denominativa, productos, clase
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9; Registro N° 861.326, “IDEAS CLARO DIRECTO”, denominativa, servicios, clase 38;
Registro N° 860.843, “INTERNET CLARO3G”, mixta, servicios, clase 38; Registro N°

773.184, “MI PRIMER CLARO” denominativa, servicios, clase 38. Y su titularidad respecto

de los siguientes nombres de dominio:  “claropyme.cl”,  “clarochile.cl”,
“clarocomunicaciones.cl”, “clarodatum.cl”, “clarodigital.cl”, “claroempresas.cl”,
“claroenlinea.cl”, “claroideas.cl”, “claro-chile.cl”’, “claromovil.cl”, “claromundo.cl”,
“claropes.cl”, “claroteconecta.cl”, “clarotelefoniamovil.cl”, “clarotv.cl”, “amigoclaro.cl”,
“chileclaro.cl”, “clubclaro.cl”, “digitalclaro.cl”, “diloclaro.cl”, “gpsclaro.cl”, “hablaclaro.cl”,
“ideasclaro.cl”, “miprimerclaro.cl”, “mmsclaro.cl”, “pasatiempoclaro.cl”, “pcsclaro.cl”,

l” (13

“planetaclaro.cl”, “puntosclaro.cl” y “recargaclaro.cl”.

Sefialan, ademas, los criterios aplicables para conflictos de asignacion de nombres de dominio,
a saber: a) Criterios de la titularidad sobre marcas comerciales y su relacién con los nombres
de dominio: pues cuentan con marcas comerciales registradas ante el Instituto Nacional de
propiedad Industrial para la denominaciéon CLARO?”. b) Criterio del legitimo interés sobre el
nombre de dominio en disputa: pues a través de publicidad han posicionado su familia de
marcas para la expresion famosa y notoria “CLARO” y busca impedir la dilucién y confusion
de los consumidores. c¢) Criterio de la Creacién Intelectual del Signo: pues han creado la
denominacién, distinguiéndose como reconocida empresa; d) Criterio de la Notoriedad del
Signo Pedido: pues la expresion “CLARO” es virtualmente idéntica al nombre de dominio de
autos, identificando a la empresa, productos y servicios de la empresa en nuestro pais. €)
Criterio de la Identidad: pues es titular de una serie de registros’ marcarios con la expresion
“CLARO”; f) Criterio de uso efectivo en Internet del signo “CLARO” pues la expresion
“CLARO” que identifica a los reconocidos productos y servicios comercializados por la
empresa en el mercado, se utiliza efectivamente en Internet.

Concluyen sefialando que consideran que Administradora de Marcas RD, S. de R.L. de C.V.,
posee mejor derecho para la obtencion del nombre de dominio en disputa porque son titulares
de una familia de registros marcarios vigentes en Chile, por la fama y notoriedad de éste, la
vinculacién de esa marca con los productos, empresa y servicios que ofrecen y la titularidad de
nombres de dominios afines. ~ Asimismo, sefialan que la asignacion de dominio
“claropymes.cl” a los sefiores Sociedad Telefonia @ Banda Ancha Limitada, constituiria una
causal de error, causando confusion en el publico usuario y consumidor.

En el Derecho citan las normas contenidas en los Articulos 14, 20, 21 y 22 del Reglamento de
NIC-Chile; Articulo 6 Bis, 10 Bis de El Convenio de Paris, promulgado en Chile mediante el
Decreto N° 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial con
fecha treinta de septiembre de mil novecientos noventa y uno; Politica Uniforme de
Resolucién de Conflictos de Nombres de Dominio ( Uniform Domain Name Dispute
Resolution Policy “UDRP”) desarrollada por la Corporacién de Nombres y Numeros
Asignados a Internet ( Internet Corporation for Assigned Names and Numbers “ICANN”), El
Informe Final de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la
jurisprudencia nacional en la materia, en particular el Fallo del Juez Arbitro Sefior Marcos
Morales Andrade, en conflicto sobre nombre de dominio "claropyme.cl”, de fecha veintisiete
de diciembre de dos mil diez; Fallo del Juez Arbitro Sefior Cristidn Saieh Mena, en conflicto
sobre nombre de dominio “premium-essiac-tea-4less.cl”, de fecha veintiocho de mayo del dos
mil nueve; Fallo del Juez Arbitro Sefior Ruperto Pinochet Olave, en conflicto sobre nombre de
dominio “easyservice.cl”, de fecha dos de junio de dos mil diez y Fallo del Juez Arbitro Sefior
Marcos Morales Andrade, en conflicto sobre nombre de dominio “promain.cl”, de fecha seis
de julio de dos mil nueve y el Fallo de la Juez Arbitro Sefiora Janett Fuentealba Rollat, en
conflicto sobre nombre de dominio “vifiasdelmaipo.cl”, de fecha veintiuno de mayo de dos
mil seis.

-
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Como fundamento de su argumentacion acompafian: Impresion de una pagina obtenida desde
la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual www.inapi.cl, consulta sobre

Registro N° 774.944, “CLARO”, mixta, productos, clase 16; Impresion de una pagina
obtenida desde la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual www.inapi.cl,
consulta sobre Registro N° 731.212, “CLARO?”, denominativa, servicios, clase 38; Impresiéon
de una pagina obtenida desde la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual
www.inapi.cl, consulta sobre Registro N° 746.072, “CLARO?”, denominativa, productos, clase
9; Impresién de una péagina obtenida desde la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad
Intelectual www.inapi.cl, consulta sobre Registro N° 746.073, “CLARO”, mixta, productos,
clase 9; Impresion de dos péaginas obtenidas desde la pagina Web del Instituto Nacional de
Propiedad Intelectual www.inapi.cl, consulta sobre Registro N° 772.713, “CLARO”, mixta,
servicios, clase 35; Impresion de dos paginas obtenidas desde la pdgina Web del Instituto
Nacional de Propiedad Intelectual www.inapi.cl, consulta sobre Registro N° 765.042,
“CLARO”, mixta, productos, clase 9; Impresion de dos paginas obtenida desde la pagina
Web del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual www.inapi.cl, consulta sobre Registro N°
765.043, “CLARO”, mixta, productos, clase 9; Impresion de dos paginas obtenidas desde la
pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual www.inapi.cl, consulta sobre
Registro N° 765.044, “CLARO”, mixta, productos, clase 9; Impresiéon de dos paginas
obtenidas desde la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual www.inapi.cl,
consulta sobre Registro N° 765.045, “CLARO”, mixta, productos, clase 9; Registro N°
770.677, “CLARO”, mixta, servicios, clase 38; Impresién de dos paglnas obtenidas desde la
pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual www.inapi.cl, consulta sobre
Registro N° 765.046, “CLARO”, mixta, productos, clase 9; Impresion de dos paginas
obtenidas desde la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual www.inapi.cl,
consulta sobre Registro N° 770.678, “CLARO”, mixta, servicios, clase 38; Impresion de dos
paginas obtenidas desde la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual
www.inapi.cl, consulta sobre Registro N° 765.047, “CLARO”, mixta, productos, clase 9;
Impresién de dos paginas obtenidas desde la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad
Intelectual www.inapi.cl, consulta sobre Registro N° 770.679, “CLARO”, mixta, servicios,
clase 38; Impresion de dos péaginas obtenidas desde la pagifia Web del Instituto Nacional de
Propiedad Intelectual www.inapi.cl, consulta sobre Registro N° 770.680, “CLARO”, mixta,
servicios, clase 38; Impresion de dos paginas obtenidas desde la pagina Web del Instituto
Nacional de Propiedad Intelectual www.inapi.cl, consulta sobre Registro N° 770.682,
“CLARO”, mixta, servicios, clase 38; Impresion de dos paginas obtenidas desde la pagina
Web del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual www.inapi.cl, consulta sobre Registro N°
770,705, “CLARO”, mixta, servicios, clase 38; Impresion de una pagina obtenida desde la
pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual www.inapi.cl, consulta sobre
Registro N° 760.763, “CLARO”, mixta, productos, clase 25; Impresion de una péagina
obtenida desde la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual www.inapi.cl,
consulta sobre Registro N° 760.764, “CLARO”, mixta, servicios, clase 41; Impresion de una
pagina obtenida desde la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual
www.inapi.cl, consulta sobre Registro N° 834.804, “CLARO”, mixta, servicios, clase 38;
Impresion de una pagina obtenida desde la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad
Intelectual www.inapi.cl, consulta sobre Registro N° 834.806, “CLARO”, denominativa,
servicios, clase 38; Impresion de dos paginas obtenidas desde la pagina Web del Instituto
Nacional de Propiedad Intelectual www.inapi.cl, consulta sobre Registro N° 776.073,
“CLARO CARRIER”, denominativa, productos, clase 9; Impresién de dos paginas obtenidas
desde la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual www.inapi.cl, consulta
sobre Registro N° 765.061, “CLARO CHIP”, denominativa, productos, clase 9; Impresion de
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una pagina obtenida desde la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual
www.inapi.cl, consulta sobre Registro N° 773.289, “CLARO DATUM”, denominativa,
servicios, clase 9; Impresion de dos paginas obtenidas desde la pagina Web del Instituto
Nacional de Propiedad Intelectual www.inapi.cl, consulta sobre Registro N° 770.677,

“CLARO”, mixta, servicios, clase 38; Impresion de dos paginas obtenidas desde la pagina
Web del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual www.inapi.cl, consulta sobre Registro N°
765.050, “CLARO EMPRESAS”, denominativa, productos, clase 9; Impresion de una pagina
obtenida desde la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual www.inapi.cl,
consulta sobre Registro N° 773.283, “CLARO FACIL Y RAPIDO”, denominativa, servicios,
clase 38; Impresion de dos paginas obtenidas desde la pagina Web del Instituto Nacional de
Propiedad Intelectual www.inapi.cl, consulta sobre Registro N° 861.329, “CLARO IDEAS”,
denominativa, productos, clase 9; Impresion de dos paginas obtenidas desde la pagina Web
del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual www.inapi.cl, consulta sobre Registro N°
792.944, “CLARO IDEAS MUSIC STORE”, denominativa, servicios, clase 38; Impresion
de dos paginas obtenidas desde la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual
www.inapi.cl, consulta sobre Registro N° 792.941, “CLARO IMS”, mixta, productos, clase 9;
Impresion de dos paginas obtenidas desde la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad
Intelectual www.inapi.cl, consulta sobre Registro N° 832.999, “CLARO MOVIL TV?”,
denominativa, servicios, clase 38; Impresion de una pagina obtenida desde la pagina Web del
Instituto Nacional de Propiedad Intelectual www.inapi.cl, consulta sopre Registro N° 746.077,
“CLARO ON-LINE”, denominativa, productos, clase 9; Impresion de una pagina obtenida
desde la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual www.inapi.cl, consulta
sobre Registro N° 834.764, “CLARO PCS”, denominativa, servicios, clase 38; Impresion de
dos péaginas obtenidas desde la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual
www.inapi.cl, consulta sobre Registro N° 765.066, “CLARO PUNTOS”, denominativa,
productos, clase 9; Impresion de una pagina obtenida desde la pagina Web del Instituto
Nacional de Propiedad Intelectual www.inapi.cl, consulta sobre Registro N° 776.071,
“CLARO QUE PUEDE MAS”, denominativa, productos, clase 16; Impresion de dos paginas
obtenidas desde la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual www.inapi.cl,
consulta sobre Registro N° 776.072, “CLARO QUE PUEDE MAS”, denominativa, servicios,
clase 38; Impresién de dos paginas obtenidas desde la pagina Web del Instituto Nacional de
Propiedad Intelectual www.inapi.cl, consulta sobre Registro N° 765.064, “CLARO QUE
TIENE MAS”, denominativa, productos, clase 9; Impresion de una pagina obtenida desde la
pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual www.inapi.cl, consulta sobre
Registro N° 773.288, “CLARO QUE TIENE MAS”, denominativa, servicios, clase 38;
Impresion de una pagina obtenida desde la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad
Intelectual www.inapi.cl, consulta sobre Registro N° 837.389, “CLARO SIGA-ME”, mixta,
servicios, clase 38; Impresién de dos paginas obtenidas desde la pagina Web del Instituto
Nacional de Propiedad Intelectual www.inapi.cl, consulta sobre Registro N° 819.124,
“CLARO TV”, denominativa, productos, clase 9; Impresion de dos paginas obtenidas desde
la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual www.inapi.cl, consulta sobre
Registro N° 819.121, “CLARO TV AVANZADO”, denominativa, servicios, clase 38;
Impresion de dos paginas obtenidas desde la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad
Intelectual www.inapi.cl, consulta sobre Registro N° 819.122, “CLARO TV BASICO”,
denominativa, productos, clase 9; Impresion de una pagina obtenida desde la pagina Web del
Instituto Nacional de Propiedad Intelectual www.inapi.cl, consulta sobre Registro N° 746.075,
“CLARO WAP”, mixta, productos, clase 9; Impresién de dos paginas obtenidas desde la
pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual www.inapi.cl, consulta sobre
Registro N° 792.917, “CLARO Y RAPIDO”, denominativa, servicios, clase 38; Impresion de
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una pagina obtenida desde la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual
www.inapi.cl, consulta sobre Registro N° 874.533, “ICLARQ”, denominativa, servicios, clase
38; Impresion de dos paginas obtenidas desde la pagina Web del Instituto Nacional de
Propiedad Intelectual www.inapi.cl, consulta sobre Registro N° 861.330, “IDEAS CLARO”,

denominativa, productos, clase 9; Impresion de una pagina obtenida desde la pagina Web del
Instituto Nacional de Propiedad Intelectual www.inapi.cl, consulta sobre Registro N° 861.326,
“IDEAS CLARO DIRECTO”, denominativa, servicios, clase 38; Impresion de una pagina
obtenida desde la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual www.inapi.cl,
consulta sobre Registro N° 860.843, “INTERNET CLARO3G”, mixta, servicios, clase 38;
Impresion de dos paginas obtenidas desde la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad
Intelectual www.inapi.cl, consulta sobre Registro N° 773.184, “MI PRIMER CLARO”
denominativa, servicios, clase 38, todas impresas con fecha primero de abril de dos mil once;
Impresion de una pagina obtenida desde la pagina Web de NIC Chile www.nic.cl consulta
sobre dominio “claropyme.cl”; Impresién de una pagina obtenida desde la pagina Web de
NIC Chile www.nic.cl consulta sobre dominio “clarochile.cl”; Impresién de una pagina
obtenida desde la pagina Web de NIC Chile www.nic.cl consulta sobre dominio
“clarocomunicaciones.cl”; Impresion de una pagina obtenida desde la pagina Web de NIC
Chile www.nic.cl consulta sobre dominio “clarodatum.cl”; Impresién de una pagina obtenida
desde la pagina Web de NIC Chile www.nic.cl consulta sobre dominio “clarodigital.cl”;
“claroempresas.cl”; Impresion de una pagina obtenida desde la pagina Web de NIC Chile
www.nic.cl consulta sobre dominio “claroenlinea.cl”; Impresion de una pagina obtenida
desde la pagina Web de NIC Chile www.nic.cl consulta sobre dominio “claroideas.cl”;
Impresion de una pégina obtenida desde la pagina Web de NIC Chile www.nic.cl consulta
sobre dominio “claro-chile.cl”; Impresién de una pagina obtenida desde la pagina Web de
NIC Chile www.nic.cl consulta sobre dominio “claromovil.cl”; Impresién de una pagina
obtenida desde la pagina Web de NIC Chile www.nic.cl consulta sobre dominio
“claromundo.cl”; Impresion de una pagina obtenida desde la pagina Web de NIC Chile
www.nic.cl consulta sobre dominio “claropes.cl”; Impresion de una pagina obtenida desde la
pagina Web de NIC Chile www.nic.cl consulta sobre dominio “claroteconecta.cl”; Impresion
de una pagina obtenida desde la pagina Web de NIC Chile www.nic.cl consulta sobre dominio
“clarotelefoniamovil.cl”; Impresién de una pdgina obtenida desde la pagina Web de NIC
Chile www.nic.cl consulta sobre dominio “clarotv.cl”; Impresion de una pagina obtenida
desde la pagina Web de NIC Chile www.nic.cl consulta sobre dominio “amigoclaro.cl”;
Impresion de una pagina obtenida desde la pagina Web de NIC Chile www.nic.cl consulta
sobre dominio “chileclaro.cl”; Impresién de una pagina obtenida desde la pagina Web de NIC
Chile www.nic.cl consulta sobre dominio “clubclaro.cl”; Impresiéon de una pagina obtenida
desde la pagina Web de NIC Chile www.nic.cl consulta sobre dominio “digitalclaro.cl”;
Impresion de una pégina obtenida desde la pagina Web de NIC Chile www.nic.cl consulta
sobre dominio “diloclaro.cl”; Impresién de una pagina obtenida desde la pagina Web de NIC
Chile www.nic.cl consulta sobre dominio “gpsclaro.cl”; Impresion de una pagina obtenida
desde la pagina Web de NIC Chile www.nic.cl consulta sobre dominio “hablaclaro.cl”;
“ideasclaro.cl”; Impresién de una pagina obtenida desde la pagina Web de NIC Chile
www.nic.cl consulta sobre dominio “miprimerclaro.cl”; Impresion de una pagina obtenida
desde la pagina Web de NIC Chile www.nic.cl consulta sobre dominio “mmsclaro.cl”;
Impresion de una pagina obtenida desde la pagina Web de NIC Chile www.nic.c] consulta
sobre dominio “pasatiempoclaro.cl”; Impresion de una pagina obtenida desde la pagina Web
de NIC Chile www.nic.cl consulta sobre dominio “pcsclaro.cl”; Impresion de una pagina
obtenida desde la pagina Web de NIC Chile www.nic.cl consulta sobre dominio
“planetaclaro.cl”; Impresién de una pagina obtenida desde la pagina Web de NIC Chile
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www.nic.cl consulta sobre dominio “puntosclaro.cl”; Impresion de una pagina obtenida desde
la pagina Web de NIC Chile www.nic.cl consulta sobre dominio “recargaclaro.cl”, todas
impresas con fecha primero de abril de dos mil once; Impresién de una pagina con logotipo
“CLARO”, sin indicacion de quien lo emite, sin fecha: Impresion de tres paginas de
documento innominado en donde destaca diversas fotografias que contienen el logotipo
“CLARO?”, sin indicacion de quien lo emite, sin fecha; Impresion de catorce paginas obtenidas
desde la pagina Web www.clarochile.cl impresas con fecha primero de abril de dos mil once;
Impresion de dos paginas obtenidas desde el buscador virtual www.google.cl, resultado de
busqueda de la expresion “ claro pymes”, impresas con fecha primero de abril de dos mil
once; Impresion de dos péaginas obtenida desde la pagina Web www.mipymedigital.com,
impresa con fecha primero de abril de dos mil once; Impresién de una pagina obtenida desde
la pagina Web www.es.wikipedia.org, resultado de de busqueda de la expresion “Claro Chile”,
impresa con fecha primero de abril de dos mil once; Impresion obtenida desde la pagina
www.facebook.com del perfil de usuario Logos Comunicacién, seccion notas, donde aparece
articulo denominado “CLARO entre las mejores marcas del mundo”, impresa con fecha
primero de abril de dos mil once; Impresion de una pagina, de “Ripley”, obtenida desde la
pagina Web www.ripley.cl, resultado de bisqueda de celulares “Claro”, impresa con fecha
primero de abril de dos mil once; Copia simple de fallo arbitral dictado por el Juez Arbitro don
Marcos Morales Andrade en el conflicto sobre nombre de dominio ’claropyme.cl”, de fecha
veintisiete de diciembre de dos mil diez; Copia simple de fallo arbitral dictado por el Juez
Arbitro don Marcos Morales Andrade en el conflicto sobre nombre de dominio “promain.cl”,
de fecha seis de julio de dos mil nueve; Copia simple de fallo arbitral dictado por Juez Arbitro
don Ruperto Andrés Pinochet Olave en el conflicto sobre nombre de dominio “easyservice.cl”,
de fecha dos de junio de dos mil diez; Copia simple del fallo arbitral dictado por el Juez
Arbitro don Cristidn Saieh Mena en el conflicto sobre nombre de dominio “premium-essiac-
tea-4less.cl”, de fecha veintiocho de mayo de dos mil nueve; Copia simple del fallo arbitral
dictado por la Juez Arbitro dofia Janett Fuentealba Rollat en el conflicto sobre nombre de
dominio “vifiasdelmaipo.cl”, de fecha veintiuno de mayo de dos mil seis.

2

CONSIDERANDO:

l.- Que consta en autos que la Sociedad telefonia @ Banda Ancha Limitada tiene la
calidad de primer solicitante puesto que pidi6 el dominio en cuestién en estos autos, en forma
previa a los sefiores Administradora de Marcas RD, S de R.L de CV,;

2. Que de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 14, Inciso 1° de la Reglamentacion para el
Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, las normas pertinentes para la
resolucion de un conflicto de esta naturaleza son, las normas sobre abuso de publicidad, los
principios de competencia leal y la ética mercantil, como los derechos validamente adquiridos
respecto de terceros;

3.- Que igualmente el Anexo 1 de la Reglamentacion antes mencionada, que fija el
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje, en su articulo siete, establece el caracter de
“arbitrador”, de los arbitros competentes para la resolucién de conflictos de esta naturaleza, lo
que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislacién procesal civil, que el arbitro
debera resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dictaren;
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4-  Que, ademds, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio
resumido en la expresion inglesa “first come first served”, en virtud del cual la solicitud previa

en el tiempo prevalece sobre la solicitud posterior, excepto mala fe del solicitante previo;

3.~ Que este principio, en opinion de este Tribunal, esta consagrado, implicitamente, en el
articulo 8, inciso 4, del ANEXO 1, sobre Procedimiento de Mediacién y Arbitraje que
establece: “Para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia, el
arbitro emitird una resoluciéon que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer
solicitante, o que se mantenga su actual asignacion, en caso de solicitud de revocacién;

6.- Que en opinién de este sentenciador este principio no es exclusivo del sistema de
nombres del dominio sino que estd consagrado también en nuestro ordenamiento juridico, en
otras materias, tal es el caso, a titulo de ejemplo, el articulo 20 letra h) de la ley 19.039, Ley de
Propiedad Industrial, que establece: “ No podran registrarse como marcas: h) aquellas iguales
0 que grafica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya
registradas o validamente solicitadas con anterioridad...”, donde consta que el legislador le da
preferencia a una solicitud previa en el tiempo, en relacion con una solicitud posterior;

7.- Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, este principio tiene
excepciones que estan consagradas en el mismo articulo ya mencionado y que estan
constituidas, en general, por casos en que el solicitante previo acredita un derecho o uso previo
al de la solicitud prioritaria;

8.- Que este Tribunal estima que este principio tiene aplicaciorren la especie, siempre que
no sea posible resolver el conflicto en base a las normas ya citadas y siempre y cuando el
solicitante posterior en el tiempo no acredite algiin derecho, interés, uso o relaciéon con el
dominio en cuestion, que de acuerdo a las normas de prudencia de este sentenciador amerite
dejar sin efecto el mencionado principio;

9.- Que, en consecuencia, en opinién de este sentenciador una vez presentadas las
solicitudes respectivas por las partes, y para la aplicacién de las normas mencionadas para la
resolucion del conflicto, éstas se encuentran en igualdad de condiciones y, el mencionado
principio debe ser aplicado en forma residual, esto es, en caso que ninguna de las normas
citadas pueda ser aplicada; .

10.-  Que respecto a las normas relativas al abuso de publicidad las que habiendo sido
derogadas, esta referencia debe ser entendida como hecha a la ley que le sucede la N° 19.733,
sobre “Libertades de Opinién e Informacion y Ejercicio del Periodismo”-, los principios de
competencia leal y ética mercantil, este Tribunal deduce que no existe infraccion por ninguna
de las partes en conflicto, puesto que no se ha acreditado en autos un hecho material que
constituya dicha infraccion;

11.-  Que para determinar si existe infraccién a derechos validamente adquiridos, atendida la
naturaleza de la materia en conflicto, se hace necesario determinar, a su vez, el interés de las
partes respecto del dominio en cuestion;

12.-  Que respecto del interés de la primera solicitante consta de los antecedentes
acompafiados, no objetados, en particular de declaracion del representante legal de la misma
que “... es una empresa contratista de la unidad de negocio PYMES de CLARO...”, que entre
sus giros se encuentra el de “... la comercializacion de productos y servicios de comunicacién
telefonia movil, fija, JP; television satelital, via microondas o por cable; Internet conmutado o
banda ancha;...”

13.-  Que respecto del interés del segundo solicitante, éste ha acreditado en autos ser titular
en Chile de 45 registros de marcas de la expresion CLARO, ya sea individualmente
considerada como en conjunto con otras expresiones, para distinguir productos de la clase 9 y
servicios de telecomunicaciones de la clase 38, entre otros, del Clasificador Internacional de
Productos y Servicios para el Registro de Marcas; cuyo registro mas antiguo data del afio
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2005; que también tiene asignados en Nic Chile, numerosos dominios que incluyen la
expresion CLARO, y en los que destaca el dominio CLAROPYME, todos los cuales tienen

fecha de asignacion en el afio 2011, esto es, con posterioridad a la primera solicitud de autos;
14.- Que, asimismo, el segundo solicitante ha acompafiado abundante documentacion, no
objetada, que da cuenta de amplia publicidad relativa al signo de caracter mixto “CLARO”,
que coincide con el signo distintivo protegido en registros marcarios y en la misma actividad
de telecomunicaciones, para la que lo tiene registrada el mismo;

15.-  Que la publicidad antes mencionada se hace a través del sitio web www.clarochile.cl;
16.-  Que si bien el segundo solicitante ha declarado que existe una relacién juridica entre él
y la empresa Claro Chile S.A. no ha acompafiado antecedente auténtico que demuestre tal
relacidn;

17.- Que no obstante lo anterior, el conjunto de antecedentes que rolan en el proceso, en
especial copia de los registros marcarios a nombre del segundo solicitante y publicidad
acompafiada por el mismo de la marca mixta CLARO, de su propiedad a través del sitio web
en el pais, hace presumir prudencialmente a este sentenciador que dicha relacién juridica es
efectiva; v

18.-  Que ninguno de las partes ha acompafiado antecedentes que demuestren alguna
relacion con el signo “claropymes”, con anterioridad a la presentacion de su solicitud, por lo
que este Tribunal concluye que no existe infraccion a derechos adquiridos;

19.- Que no existiendo infraccion a las normas citadas antes mencionadas corresponde
resolver si procede la aplicacion del principio residual “First come First Served”, en base a los
antecedentes del proceso y conforme con las normas de prudencia y equidad de este
sentenciador;

20.-  Que de la abundante publicidad de la marca “CLARO”, del segundo solicitante, en el
area de telecomunicaciones este Tribunal concluye que esta marca goza de gran conocimiento
y fama en el pais;

21.-  Que el sistema de nombres del dominios y, en particular, el sistema de resolucién de
conflictos establecido, por su naturaleza, no solo tienen por finalidad dirimir cuestiones que se
susciten entre privados y titulares de los dominios, si no que excede este &mbito, puesto que
también tiene por finalidad permitir que los dominios cumplédn con su funcién social, cual es,
la de informar claramente a los usuarios de la red la procedencia de los servicios o actividades
que se prestan con los mismos dominios;

22.-  Que, lo anterior tiene especial relevancia en la especie puesto que ambas partes tienen
coincidencia de actividades en un mismo rubro, o al menos prestan servicios relacionados o
complementarios uno de otro, por lo que es indispensable que exista una adecuada
diferenciacion entre ellos, para evitar confusion entre los usuarios;

23.-  Que el conflicto de autos se refiere a lo dispuesto en el articulo 10 de la
Reglamentacion pertinente y no es un conflicto de revocacion;

24.-  Que, en consecuencia, de acuerdo a las normas de prudencia y equidad, este
sentenciador, basado en los antecedentes ya citados, estima que de asignarse el dominio al
primer solicitante, se afectaria la funcion de informacién a los usuarios de la red dada la
inclusion en el dominio de la expresion CLARO, respecto de la que el segundo solicitante
tiene un derecho y usa ampliamente en el mercado
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Que POR ESTAS CONSIDERACIONES vy visto en lo dispuesto en el Reglamento para el
Funcionamiento de Registro de Nombre del Dominio CL, anexo 1, Procedimiento de
mediacidn y arbitraje, articulo 8, inciso 4, SE RESUELVE:

1.- Asignese el nombre del dominio “claropymes.cl”, al segundo solicitante sefiores
Administradora de Marcas RD, S de R.L de C.V.

2.- Eliminese la solicitud de los sefiores Sociedad telefonia @ Banda Ancha Limitada

3.- Que existiendo motivo plausible para litigar cada parte pagara sus costas

Notifiquese por carta certificada la presente resolucién a las partes y a la Secretaria de NIC
Chile, firmese 1a presente resolucion por el Arbitro y por las Testigos, dofia Daniela Zamorano
Montenegr® y dofia Maria Pia Bustos Alvarez en cumplimiento de lo dispuesto en el artlculo
640, def Codigo deProcedimiento Civil y remitase el expediente a NIC Chile. /. T '
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Maria Pia Bustos A.
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