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Asunto: denovio.cl - sentencia definitiva

De "Moya, Alejandra” <amoya@estudiogkd.cl>

Fecha: Fri, 18 Jan 2008 22:30:39 -0300

A: <fallos@legal.nic.cl>, <dvdnrks@gmail.com>, <gaka@byccomunicaciones.cl>,
<mail@nameaction.com>, <mjlatorre@byccomunicaciates<registros@nameaction.com>,
<ebravo@zdcabogados.cl>, <infomark@tie.cl>

CC: "Moya, Alejandra™ <amoya@estudiogkd.cl>, "Valefiaborga" <vtaborga@gmail.com>

Santiago, 18 de enero de 2008

A continuacion se agrega sentencia definitiva deteon esta fecha en autos sobre conflicto por el
nombre de dominio de la referencia.

Alejandra Moya
Juez Arbitro

En Santiago de Chile, a dieciocho de enero del afio dos mil ocho, en los autos por conflicto en inscripcion del
nombre de dominio denovio.cl , suscitado entre David Henriquez (NO VALIDADO), RUT 13.269.867-8, domiciliado
en Capitan Fuentes 476, Nufioa, Santiago y B Y C Revistas Ltda. (B Y C REVISTAS LTDA), RUT 78.623.980-K,
domiciliado en Pasaje Manquehue Norte 1238, Vitacura, Santiago, se resuelve:

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1. Que conforme consta en autos, con fecha 28 de abril de 2007, siendo las 01:31:59 GMT, DAVID
HENRIQUEZ (NO VALIDADO) formulé solicitud de inscripcion de nombre de dominio denovio.cl ,
constituyéndose asi en el primer solicitante de éste, y el dia 2 de mayo de 2007, siendo las 20:40:39 GMT, B
Y C REVISTAS LTDA. (B Y C REVISTAS LTDA) formulé la solicitud competitiva que da lugar al presente
conflicto de nombres de dominio.

2. Que con fecha 5 de julio de 2007 se recibio de NIC Chile el Oficio N°07737, por el que dofia Margarita
Valdés Cortés comunica a este arbitro su designacién como Arbitro del conflicto por la inscripcion del
nombre de dominio denovio.cl , suscitado las partes ya individualizadas.

3. Que con fecha 20 de julio de 2007 se aceptd la designacion y se cité a las partes a audiencia de
conciliacion y/o fijacion del procedimiento para el dia 31 de agosto de 2007 en Bandera 341 oficina 759,
comuna de Santiago, notificando de ello a todos los interesados por carta certificada y correo electrénico y
agregandose a los autos los comprobantes de ingreso de correo postal correspondientes.

4, Que con fecha 31 de agosto del afio 2007 se realizé la audiencia de conciliacion y/o fijacion del
procedimiento, en el que comparecié el primer solicitante acompafado por su representante don Eleazar
Bravo, y por el segundo solicitante dofia Carmen Gloria Silva, quien acompafié los poderes con que acreditd
la representacion invocada. El tribunal lo tuvo presente y ordené se agregaran a autos segin consta a fojas 6
y siguientes. No hubo conciliacién, por lo que se procedid a la fijacién del procedimiento.

5. Que a fojas 21 y siguientes consta demanda arbitral presentada por la segunda solicitante, ya
individualizada en autos, quien solicita que se le asigne derechamente el nombre de dominio en disputa, en
base a los antecedentes de hecho y de derecho que en sus partes substanciales sefiala.

En cuanto a antecedentes, sefiala que su contraparte solicitd la asignacion del nombre de dominio en
disputa, presentandose por su representada la correspondiente solicitud competitiva de acuerdo a lo
dispuesto en el Reglamento para el funcionamiento del registro de Nombres de Dominio .CL.

Funda sus alegaciones en el hecho de que Internet no es un fenémeno juridico sino que una actividad
humana que debe dar cuenta de los principios legales esenciales que regulan el actuar econdomico humano.
En este contexto sefiala que el pretexto de deficiencias en la concepcion y regulacion de la realidad, quebrar
0 negar principios esenciales del actuar econémico humano, como es caso de que la iniciativa y esfuerzo de
la personas en la produccién de un bien o servicio que beneficia a la comunidad deben ser amparadas.

Continua solicitando que el caso sea evaluado mas alla de la tentacién simplista de el principio FIRST COME
FIRST SERVED, que en muchos casos involucra una profunda injusticia y da una mala sefial a los actores
economicos. Destaca que la mayoria de los arbitros de Internet en el mundo han ido mas alla de este
criterio, analizando los conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del mejor
derecho.
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En cuanto a antecedentes de hecho destaca que su representada B y C Revistas Limitada, individualizada
en autos, constituida de acuerdo a derecho, es una empresa destacada y ampliamente posicionada desde el
afio 1994. Su objeto social, detallado en la presentacion destaca la produccion de eventos, la edicion y
publicacion de revistas, libros e impresos, desarrollo de todos tipo de comunicaciones de audio y visual,
entre otras cosas. Dado el caracter de los productos y servicios entregados por su representado, ésta se ha
preocupado de resguardar su imagen, hecho que segun sefiala le ha permitido ser una de las empresa
lideres en Chile. En este sentido, y con el objetivo de obtener el debido resguardo, protegié el concepto
DENOVIOS, marca etiqueta, Registro N° 445.608 de fecha 19.05.1995, renovado por el Registro N° 732.744
que distingue los productos de la clase 16 que se sefialan. También se encuentra debidamente registrada la
marca denominativa DE NOVIOS, Registro N° 478.0661 de 31.01.1997, renovada por el registro N° 781.672
de 31.01.2007. Luego sefiala que también se encuentran registradas las marcas DE NOVIOS HOGAR, DE
NOVIOS LUNA DE MIEL, EL MUNDO DE LOS NOVIOS, DE NOVIAS MAGAZINE, ERES NOVIA, SOY
NOVIA, SALON DE NOVIOS B Y C, SALON DE NOVIOS.CL, EXPONOVIOS, WWWEXPONOVIOS.NET,
EXPONOVIOS, PLATOS Y COPAS, B Y C COMUNICACIONES, B Y C COMUNICACIONES.

Asimismo, sefiala, se encuentran inscritos a nombre de su representada los nombres de dominio denovios.cl
, revistadenovios,cl, platosycopas.cl, soynovia.cl, exponovios.cl.

Expone que la expresion solicitada por el primer solicitante denovio.cl, confundira a los clientes de su
representada en el sentido de que el publico asociara el nombre de dominio de autos con su representada y
con su marca registrada y dominio DENOVIOS y DENOVIOS.CL, hoy conocida y reconocida en el mercado
nacional y extranjero, cuestion que constituye un hecho puablico y notorio.

Destaca que B y C Revistas Limitada es una de las empresa de mayor prestigio en Chile y América Latina,
que ha invertido fuertes sumas de dinero en promocionar y construir durante estos Ultimos 13 afios sus
marcas ya individualizadas. Los gastos millonarios que segun alega se han hecho en construir la marca
representan el patrimonio actual de su representada en sus marcas, y dicho patrimonio se vera afectado de
asignarse el nombre de dominio a la parte contraria, quien destaca que sin tener ningin derecho solicita un
nombre de dominio que sabe afectard los interesas de su representada, ya que estan estrechamente
vinculados a los servicios y productos que esta empresa presta, hoy ya posicionada en el mercados nacional
y extranjero.

Considera que el primer solicitante busca aprovecharse del prestigio y reconocimiento publico de su
mandante, aprovechamiento que considera injusto, ya que el Sr. Henriquez no ha invertido en construir la
marca, no son conocidos en el mercado virtual que segun ellos nos han manifestado, tampoco han realizado
fuertes inversiones de caracter publicitario, marketing, por cuanto no cuentan con pagina y sitio Web propio
gue los legitimen para cuestionar el dominio pedido por su representada, utilizando a simple vista el
reconocimiento publico, nacional y extranjero que tiene su representada con su marcas registradas y
dominios .cl vigentes.

Afirma que a mala fe de la parte contraria es evidente, y, mas aun, el concepto que hay detras del nombre de
dominio de autos es su giro comercial y objeto social. Agrega que tiene ademas inscrito el dominio
denovios.cl, lo que continda, de suyo implica que de otorgarse el nombre de dominio denovio.cl a la
contraparte se veran afectadas las marcas de mi representada. Sefala que este tipo de conductas son
perniciosas para el sistema econdmico y no se aviene a los principios econémicos vy juridicos que informan
nuestro ordenamiento juridico.

Prosigue afirmando que el concepto DENOVIO es una marca notoria y reconocida en Chile y América Latina,
y en este sentido estima que el hecho de la igualdad de conceptos es antecedente suficiente como para que
el dominio en cuestion sea asignado a sus mandantes. Cita el articulo 14 del Reglamento de Nic Chile,
destacando que el tema de la dilucion marcaria en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad
comience a circular una expresién idéntica a las marcas de su representada, intimamente ligado a los
servicios que identifican a su mandante, lo que indudablemente generara debilitamiento del capital comercial
y marcario asociado a los signos registrados por su mandante.

Sefiala que esta situacién es injusta y contraria a derecho, ya que se afecta la propiedad de su mandante
respecto de los signos sobre los cuales posee proteccion de rango legal y constitucional.

Concluye sefialando que en el improbable caso que se otorgue a la contraria el dominio en cuestion, esto
generaria todo tipo de confusiones y errores en el mercado en cuanto a la procedencia de los productos y
servicios. Se diluiria la presencia comercial, trayectoria y posicionamiento comerciales consolidados, y la
mala fe de la parte contraria perfilan, en su opinién, a su mandante como titular de un mejor derecho.

6. Que, a fojas 44 constan alegaciones de mejor derecho del primer solicitante, sefialando que la razén de la
solicitud de su representado tiene dos finalidades: 1) una funcién técnica como lo es la identificacién de su
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sitio en la Web y 2) una funcion identificadora comercial, a fin de obtener una utilidad comercial con los
objetivos de a) servir de vitrina a la empresa, b) ayudar a crear y posesionar a la empresa en Internet, c)
establecer un punto de contacto donde los potenciales clientes pueden obtener la informacién sobre los
servicios de la empresa, y d) permitir articular estrategias promocionales a través de Internet.

Alega que con ello su representado no ha pretendido vulnerar ni ha vulnerado derecho alguno de la
demandante, en cuanto de acuerdo al principio de especialidad de las marcas por clase, esta Ultima no tiene
ningun derecho para comercializar o promover en forma exclusiva y excluyente los articulos y prendas que
utilizan los novios en su matrimonios, clase 25 del Clasificador de marcas. Prueba de ello es el rechazo de
las solicitudes que en reiteradas ocasiones la contraparte ha presentado para distinguir productos de la clase
25 habiéndosele negado por tratarse de un término genérico, descriptivo e indicativo del producto. Cita el
articulo 20, letra e) que plasma esta causal de irregistrabilidad. Destaca que la contraparte solo cuenta con el
registro del término “de novios” para productos de la clase 16, que enumera.

Concluye que su representado ha solicitado el nombre de dominio de autos de buena fe, ya que su finalidad
especifica es utilizarlo para promover una sastreria y tienda de articulos para el novio (masculino) que
instalara el solicitante con su padre, segin consta en documentos que adjuntd. Reitera que la venta,
promocion y comercializacion de articulos de novios no es exclusiva ni excluyente de ninguna persona como
marca comercial, por lo que nadie puede arrogarse este derecho.

7. Que a fojas 45 el Tribunal dio traslado, y habiéndose vencido todos los plazos fijados en autos, a fojas 46
se citd a las partes a oir sentencia.
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CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la materia del conflicto de autos se encuentra circunscrita a decidir cuél de las partes solicitantes
tiene mejor derecho a la asignacion del nombre de dominio en disputa, esto es, "denovio.cl".

SEGUNDO: Que rige la solucién de conflictos de nombres de dominio el principio “first come first served”,
actualizacion tecnoldgica del antiguo aforismo juridico “prior in tempore prior in iure”, siempre que las partes estén
en igualdad de condiciones. El Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio que rige
estas materias establece que existe igualdad de condiciones cuando ambos solicitantes tengan interés legitimo,
derechos de igual naturaleza al signo pedido y que ninguna de ellas se encuentre de mala fe. En su aplicacién
habra de tenerse en cuenta que por su funcionamiento técnico el sistema de DNS no admite la supervivencia de
dos nombres de dominio idénticos bajo un mismo TLD, razén que hace que en definitiva el aforismo juridico que
antes enunciaramos sea llevado a su extremo, esto es, al punto que el primero que solicita es el Unico servido.

TERCERO: Que en este contexto, el arbitro que decide estos conflictos ha sido concebido como un arbitro
arbitrador, que debera, conforme a su real saber y entender, definir la disputa acorde a lo que la prudencia le
indique, intentando en todo caso resguardar la equidad que debe imperar en toda resolucion de conflictos.

CUARTO: Que el sistema de nombres de dominio fue creado como una reaccion natural a la proliferacion del uso
de sistemas de informacién y el crecimiento de Internet y su desarrollo como medio a través del cual las personas
naturales o juridicas se comunican e informan a potenciales interesados en los productos, bienes o servicios que
ofrecen puedan llegar a ellos de forma simple y practicamente intuitiva. Esto ha llevado a que areas del derecho
gue antes permanecieron ajenas al desarrollo tecnologico hoy se encuentren abocadas al estudio de como este
fendmeno puede afectar derechos exclusivos validamente adquiridos en virtud del sistema juridico tradicional. Es
el caso del derecho marcario, que se acerca a este tema toda vez que a través de la inscripcion de un nombre de
dominio puede producir efectos no deseados respecto de los derechos marcarios constituidos y vigentes. Es
asimismo el caso del Derecho de la Competencia, que se acerca toda vez que a través de la inscripcién de un
dominio pueda afectar la libre y sana competencia que debe imperar en un mercado determinado.

QUINTO: Que sin perjuicio de la innegable conexién que existe entre los sistemas marcarios y de nombres de
dominio, es dable sefialar que una de las mas importantes diferencias entre ambos —si no la mas importante—
radica en el hecho de que, al contrario de lo que ocurre en el sistema marcario, en lo que se refiere a nombres de
dominio no existe un sistema de clases, de manera que la asignacién de un nombre sera excluyente para todo
otro uso que se quiera hacer del mismo.

SEXTO: Que en el caso de autos la segunda solicitante ha alegado que la asignacién del nombre de dominio en
disputa podria afectar sus derechos validamente constituidos, tanto sus derechos marcarios como parte del
nombre de dominio, los que acredité en la documental que consta en autos, como sus nombres de dominio, entre
ellos especificamente “denovios.cl ”, siendo éste ademas es término con el que es reconocido.

SEPTIMO: Que en el caso del primer solicitante ha demostrado un legitimo interés en la titularidad del nombre de
dominio, lo cual ha demostrado con la prueba acompafiada de la pagina Web que pretende desarrollar.

OCTAVO: Que en relacion al mejor derecho sobre el nombre de dominio denovio.cl , es preciso sefialar que ,
siendo el nombre de dominio una herramienta técnica de naturaleza mnemotécnica cuyo objetivo esencial es
hacer posible la localizacién y comunicacién fluida y eficiente entre los diversos computadores conectados a la
Red Internet, debe determinarse si la identidad entre el nombre de dominio solicitado y parte sustancial de la
marca comercial “denovios” puede llevar a un evidente error en la comunicacion. Al respecto, es relevante
destacar que si en el mercado se utiliza un término igual a aquel registrado, o los términos llevan a confusién a los
usuarios, aquello es perjudicial no sélo para el titular de la marca debilitada, sino que también para el publico
consumidor ante el cual se producira confusion.
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NOVENO: Que en este caso, no es dable suponer que la distincion que supone la letra s, al sélo pluralizar el
concepto, permite distincion suficiente entre ambos términos.

Con lo considerado y teniendo presente ademas lo dispuesto en el Reglamento para el funcionamiento del
Registro de Nombres de Dominio .cl de NIC Chile,
SE RESUELVE

Que atendido el mérito de los antecedentes, asignese el dominio denovio.cl al segundo solicitante, B'Y C
Revistas Ltda. (B Y C REVISTAS LTDA),, ya individualizado en autos.

Cada parte respondera por sus costas.

Notifiquese la presente resolucion a los interesados por carta certificada y a NIC Chile por correo electrénico
firmado digitalmente.

Alejandra Moya Bruzzone
ARBITRO ARBITRADOR

Sentencia dictada ante los testigos de actuaamdimosmayores de edad y que firman a continuacion:

Valeria Taborga B. Ingrid Barra H.
Cl. 8.433.902-4 Cl. 15.226.520-4
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