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SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO

emotionsbox.cl

Santiago, miércoles cinco de mayo de dos mil diez.-

VISTOS:

Con fecha trece de agosto de dos mil nueve, representando a Emotions
Box, don Rodrigo Moisés Claros Lépez, con domicilio en Merced 533, depto. 18,
Santiago, solicité la inscripciéon del nombre de dominio “emotionsbox.cl” ante NIC
Chile.

Posteriormente, con fecha diecinueve de agosto de dos mil nueve la
sociedad Dimacofi S.A., domiciliada en Miraflores 222, piso 6, Santiago,
representada por Cooper Y Cia., domiciliados en Malaga 232 E, Las Condes,
Santiago, solicitdé igualmente la inscripcion del mismo nombre de dominio
“‘emotionsbox.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el
“Procedimiento de Mediacion y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la
“Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio
CL".

Mediante oficio de Nic Chile N° 11668 de 26 de noviembre de 2009 se
designd al infrascrito como arbitro para la resolucién del conflicto sobre el referido
nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de arbitro en conformidad a la ley, se cité a las
partes a una audiencia de conciliacién y/o de fijacion del procedimiento.

Segun consta en autos, la resolucién antes indicada fue notificada a las
partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar
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su respectiva solicitud, el cual se entiende valido para todos los efectos legales
segun lo establece el art.11 de la Reglamentacién para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de conciliacion
y/o de fijacion del procedimiento sefalada, ambas partes, y no se produjo
avenimiento entre las partes, segun consta en autos.

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

A fs. 16 y 17, las partes durante esta etapa hicieron valer sus
correspondientes derechos, solicitando respectivamente se les asigne en definitiva
el nombre de dominio en disputa.

A fs. 21 se dio traslado a las partes por cinco dias para que hicieran sus
respectivos descargos, el cual fue evacuado sélo por el segundo solicitante a fs.
22.

A fs. 27, se recibid la causa a prueba y se fij6 como hecho sustancial,
pertinente y controvertido el siguiente: “Existencia y hechos que constituyen el
mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio “emotionsbox.cl”.

A fojas 28, se citd a las partes a oir sentencia.

A fojas 29, se decretaron medidas para mejor resolver.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha trece de agosto de dos mil nueve, representando

a Emotions Box, don Rodrigo Moisés Claros Lopez, solicitd la inscripcion del
nombre de dominio “emotionsbox.cl” ante NIC Chile. Que posteriormente, con
fecha diecinueve de agosto de dos mil nueve la sociedad Dimacofi S.A.,,
representada por Cooper Y Cia., solicité igualmente la inscripcion del mismo
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nombre de dominio “emotionsbox.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo
establecido en el “Procedimiento de Mediacién y Arbitraje”, contenido en el anexo
1 de la “Reglamentaciéon para el Funcionamiento del Registro de Nombres del
Dominio CL”.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar
su respectiva solicitud, el cual se entiende vélido para todos los efectos legales
segun lo establece el art.11 de la Reglamentacién para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL, a la audiencia de conciliacion y/o de fijacién
del procedimiento, concurrieron ambas partes y no se produjo avenimiento, segun
consta en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N°8 inciso cuarto del
Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliacién y Arbitraje de la Reglamentacion
para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedié a
fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, la parte del primer
solicitante, expresa que fue el primero en solicitar el nombre de dominio en disputa
con fecha 13 de agosto de 2009 y que el interés del dominio por la contraparte,
habria surgido sélo a partir de dicha inscripcion.

Agrega que su actividad seria Productora Audiovisual Televisiva, y que no tendria
vinculo alguno con la actividad, productos y servicios bajo el dominio

www.emotions.cl, referido a regalos personalizados.

Que los servicios que promocionaria en su sitio Web “Emotionsbox”, serian:
Produccion audiovisual y grabacién de eventos, para empresas y personas, en un
formato audiovisual semejante al televisivo.

Senfala que con respecto al origen del nombre de dominio en conflicto, tenian la
actividad que era la produccién audiovisual en formato televisivo, es decir, toda la
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produccién se realizaria en base al manejo de las curvas de emocion, tal como se
realiza en TV, para impactar al televidente, por lo que tenian el objeto “la
television”, transformandola en el concepto de “caja de emociones” y que como
tendrian un publico objetivo que le es atrayente las palabras de habla inglesa,
entonces tendrian “Caja de emociones > Emotions Box (Historias Formato TV).
Que un gran aporte a su trabajo ha sido el de uno de sus socios que trabajo 20
anos en Canal 13, y que incorporé las técnicas de curvas de emociones como
elemento diferenciador, haciendo referencia en el nombre.

Afirma ademas, que la contraparte en ningin momento se habria comunicado con
ellos respecto al real interés que tendrian por el dominio en cuestién y que
tampoco se habrian presentado a la audiencia de mediacion.

Por ultimo argumenta, que desde un principio habrian incurrido en gastos de
produccién en el sitio Web, papeleria, imagen corporativa, apertura y cierre de
videos con el nombre y logotipo, presentacién y realizaciéon de diversos trabajos,
bajo el nombre hasta la fecha de EmotionsBox.

TERCERO: El segundo solicitante expresa en primer término que es propietario
de registros marcarios de la clase 16 y 40, en Chile de las marcas “Emotions” y
también “Emotions Mobile”. Y que ademéas la tendria registrada la marca
“Emotions”, en Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, México y Peru.

Agrega que ademas seria duefia de los nombres de dominio emotions.cl,
emotions.com.ar, emotions.com.co, emotions.com.pr, emotions.com.pa,
emotions.com.ni, emotions.co.cr, emotions.com.gt, emotions.com.ec,
emotions.com.bo, emotionsmobile.cl, emotionsmobile.com.pr,
emotionsmobile.com.pa, emotionsmobile.com.ni, emotionsmobile.com.cr,
emotionsmobile.com.gt, emotionsmobile.com.ec, emotionsmobile.com.bo,
emotionsmobile.com.co, emotionprint.cl, emotion-print.cl, emotion-print.com,

emotionprint.com y emociones.cl.
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Agrega que de lo anterior se apreciaria que el nombre de dominio en conflicto
“emotionsbox.cl”, seria extremadamente similar a su marca “emotions”, al incluirse
dicha expresion integramente en el dominio solicitado, diferenciandose ambos
sblo por la incorporacion de la palabra “box” al final de su marca, la cual seria
ampliamente utilizada en los productos y servicios que ofreceria en Chile y en el
extranjero.

Argumenta que ided “Emotions”, como un nuevo servicio que permitiria crear con
fotografias libros de fotos, calendarios, tarjetas de cumplearios o de felicitaciones y
otros productos. Que igualmente ofreceria herramientas para almacenar imagenes
y crear con ellas productos Unicos y de alta calidad que se pueden personalizar
con mensajes y disefios. Que entre sus servicios existiria la posibilidad que los
propios usuarios disefien sus productos, también ofreceria servicios de
distribucién de los mismos, como regalo.

Que en cuanto al derecho, se refiere a lo que son los nombres de dominio, su
relacion con las marcas comerciales. Cita la “Politica Uniforme de Resolucion de
Conflictos de Nombres de Dominio”, desarrollada por la ICANN

Agrega que de otorgarse el nombre de dominio en disputa al primer solicitante, los
consumidores incurririan en errores, ya que en realidad pretendian informarse
respecto de sus productos y servicios, que con su marca comercial “Emotions”
distingue.

Senala que de asignarse el nombre de dominio en disputa al primer solicitante,
seria arbitrario y contrario al espiritu a la Reglamentacién de asignacién de
nombres de dominio de Nic Chile.

Agrega a mayor abundamiento la similitud fonética entre el signo de autos y su
marca comercial “Emotions” y a los nombres de dominio de su propiedad.

Cita las normas sobre revocacion de nombres de dominio del Reglamento de Nic
Chile y que con otorgarse el nombre de dominio al primer solicitante, se estaria
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produciendo una diluciéon de su marca “Emotions”.

Concluye, que por todo lo expresado, seria el titular de mejor derecho para la
obtencién del nombre de dominio en disputa.

CUARTO: Que solo el segundo solicitante evacué el traslado conferido, y al
respecto expresa, que rechaza lo dicho por el primer solicitante en el sentido que
por ese hecho tendria un mejor derecho sobre el mismo. Senala al respecto que
este principio imperaba en las primeras etapas de los registros gTLD .com, .net y
.org y que en los mas nuevos gTLD genéricos como .info y .biz, contemplarian
procedimientos a través de los cuales se podrian hacer valer derechos a priori, por
lo que el principio “first come first served”, habria ido perdiendo fuerza y que hoy
se utilizaria como ultima ratio, frente a igualdad de derechos, lo cual no ocurriria
en este conflicto, ya que sus derechos serian anteriores y legitimos, siendo el
creador de la marca emotions, y que lo anterior se veria corroborado por los
articulos 10 y 14 de la Reglamentacién de Nic Chile.

Ademas, agrega, que el primer solicitante no ha acreditado actividad alguna con
los servicios y productos que dice tener como “Productora Audiovisual Televisiva”,
ni su vinculo juridico con dicha “Productora”.

Que en cuanto a lo dicho por el primer solicitante, en torno que su actividad no
tiene relacion con la del segundo solicitante, arguye que “emotions”, no seria sélo
un nombre de dominio, sino un nuevo e innovador concepto creado e introducido
hace anos al mercado y a continuacién reitera en que consisten nuevamente sus
servicios y productos, ya descritos en el punto tercero anterior.

Argumenta también, que existiria similitud entre los servicios que prestan ambos
solicitantes, por lo que no seria casualidad el nombre de dominio en litigio, ya que
los servicios serian los mismos, pero en formatos distintos.

Por ultimo senala, que por tener un mejor derecho, se le debe asignar el nombre
de dominio en disputa.

43



44

QUINTO: Que solo el Segundo solicitante rindié prueba documental y acompané a
los autos los siguientes documentos: 1) Copias impresas tomadas desde la pagina
Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, del registro de la marca
“‘EMOTIONS” , mixtas y denominativas, que distinguen productos de la clase 16 y
servicios de la clase 40. 2) Fotocopia de certificados de registro de la marca
“‘EMOTIONS MOBILE” que distingue servicios de la clase 40 y productos de la
clase 16 en Chile. 3) Fotocopia de certificados de registros de la marca
“‘EMOTIONS” que distingue servicios de la clase 40 en Peru, México, Bolivia,
Ecuador, Colombia y Argentina. 4) Copia impresa tomada de la pagina Web de
NIC Chile del nombre de dominio emotions.cl. 5) Copia impresa tomada de la
pagina Web de NIC Argentina del nombre de dominio emotions.com.ar. 6) Copia
impresa tomada de la pagina Web de NIC Bolivia del nombre de dominio
emotions.com.bo. 7) Copia impresa tomada de la pagina Web de NIC Costa Rica
del nombre de dominio emotions.com.cr. 8) Copia impresa tomada de la pagina
Web de NIC Ecuador del nombre de dominio emotions.com.ec. 9) Copia impresa
tomada de la pagina Web de NIC Guatemala del nombre de dominio
emotions.com.gt. 10) Copia impresa tomada de la pagina Web de NIC Nicaragua
del nombre de dominio emotions.com.ni. 11) Copia impresa tomada de la pagina
Web de NIC Panama del nombre de dominio emotions.com.pa. 12) Copia impresa
tomada de la pagina Web de NIC Puerto Rico del nombre de dominio
emotions.com.pr. 13) Copia impresa tomada de la pagina Web de NIC Chile del
nombre de dominio emotionsmobile.cl. 14) Copia impresa tomada de la pagina
Web de NIC Costa Rica del nombre de dominio emotionsmobile.com.cr. 15) Copia
impresa tomada de la pagina Web de NIC Ecuador del nombre de dominio
emotionsmobile.com.ec. 16) Copia impresa tomada de la pagina Web de NIC
Guatemala del nombre de dominio emotionsmobile.com.gt. 17) Copia impresa
tomada de la pagina Web de NIC Nicaragua del nombre de dominio
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emotionsmobile.com.ni. 18) Copia impresa tomada de la pagina Web de NIC
Panama del nombre de dominio emotionsmobile.com.pa. 19) Copia impresa
tomada de la pagina Web de NIC Puerto Rico del nombre de dominio
emotionsmobile.com.pr. 20) Copia impresa tomada de la pagina Web de NIC Chile
del nombre de dominio emotionsprint.cl. 21) Copia impresa tomada de la pagina
Web de NIC Chile del nombre de dominio emotion-print.cl. 22) Copias impresas
tomada de la pagina Web ALLWHOIS.COM del nombre de dominio
emotionprint.com y emotion-print.com. 23) Publicidad de la marca “EMOTIONS”,
publicada en la revista del Club de Lectores de El Mercurio en noviembre de 2007.
diario Publimetro, ElI Mercurio. 24) Muestras de tarjetas de Pascua personalizadas
comercializadas bajo la marca “EMOTIONS” 25) Flyer publicitario de la marca
“‘EMOTIONS”. 26) Ejemplares de productos que fabrica y comercializa, como
album de fotos, calendarios y CD Rom con diversas fotografias de stand,
participacion en eventos, publicidad para celebraciones especiales, pendones,
volantes, via correos electronicos y diversas muestras de publicidad televisiva de
la marca “EMOTIONS” llevada a cabo a través de comerciales o “placements” .
SEXTO: Que segun consta en autos es primer solicitante don Rodrigo Moisés
Claros Lopez, y tiene como tal, prioridad sobre dicho nombre y le corresponde por
lo tanto al segundo solicitante probar que tiene mejor derecho sobre él o probar
mala fe en el primer solicitante.

SEPTIMO: Que el segundo solicitante para acreditar su mejor derecho, acompafié
a los autos copias impresas de registros de marcas comerciales registradas en
Chile y en otros paises de la marca de la palabra “Emotions” y otras que contienen
dicha palabra, para distinguir ya sea productos de la clase 16 y servicios de la
clase 40 y también del nombre de dominio “emotions.cl” y otros que contienen
dicha palabra.

OCTAVO: Que de todas las marcas que posee el segundo solicitante, no se
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encuentra una igual al nombre de dominio solicitado en autos, lo que demuestra
que esas que ha registrado, son precisamente las que les interesa y que utiliza, y
no otra como el nombre de autos, de lo contrario la habria registrado a su nombre,
por lo que sus derechos se encuentran debidamente protegidos.

NOVENO: Que de acuerdo a los principios y normas que rigen los nombres de
dominio, el hecho tenga el segundo solicitante registrada como nombre de dominio
la palabra “emotions”, que es genérica, que en espafnol significa emociones, no le
otorga un derecho exclusivo sobre élla que impida que terceros soliciten nombres
similares y tal es asi que consta del listado de nombres de dominios que contienen
la palabra “emotions”, agregado de oficio como medida para mejor resolver,
consta que existen a nombre de terceros los nombres emotionscasino.cl,
recyclingemotions.cl.

DECIMO: A mayor abundamiento, el hecho que el primer solicitante no haya
acreditado que actua a nombre de una sociedad, sino a nombre propio, no es
Obice para afirmar lo dicho precedentemente, ni para desvirtuar su prioridad en la
solicitud del nombre de dominio en disputa.

DECIMOPRIMERO: Que atendida la naturaleza, caracteristicas y reglamentacion
sobre la materia que rige este tipo de juicios, no son aplicables en la especie las
normas sobre propiedad industrial y las normas sobre revocacion de nombres de
dominio.

DECIMOSEGUNDO: De lo anterior se colige que el sélo hecho que el segundo
solicitante tenga registrado la marca comercial y nombre de dominio “Emotions”, y
otras marcas y dominios que contengan dicha expresion, no son suficientes para
configurar un mejor derecho que destruya la prioridad del primer solicitante.
DECIMOTERCERO: Que por lo expuesto este Arbitro ha llegado a la conviccion
que no existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre

de dominio en disputa “emotionsbox.cl”, ya que lo expuesto por las partes y la
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prueba rendida por el segundo solicitante no afectan la validez y prioridad de la
solicitud de autos y no acreditan un mejor derecho sobre el nombre de dominio en

conflicto, ni mala fe en el actuar del primer solicitante.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto ademas lo dispuesto en la
Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL
y su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje, articulos 636 y
siguientes del Cddigo de Procedimiento Civil y arts.222 y siguientes del Cédigo
Organico de Tribunales,

SE RESUELVE:

l.- Que se asigna el nombre de dominio “emotionsbox.cl” al primer solicitante esto
es don Rodrigo Moisés Claros Lopez.

Il.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio “emotionsbox.cl” del
segundo solicitante la sociedad Dimacofi S.A.

[ll.- Cada parte pagara sus costas.

IV:- Notifiquese la presente sentencia a las partes, por carta certificada y por
correo electronico a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computacion de la
Universidad de Chile en su oportunidad, para los fines correspondientes y

devuélvansele los antecedentes. —

DICTADO POR DON HECTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ARBITRO.
AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DONA
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ADRIANA FREDES TOLEDO.-
Rol 64 - 2009.
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