Fallo arbitral por dominio “institutobicentenario.cl”

BUSSINESS S.A.

COMPANIA CHILENA DE COMUNICACIONES S.A.

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval Lépez

En Santiago, a 27 de Octubre de 2008

VISTOS:

PRIMERO: Que por oficio OF08569 de 16 de Enero de 2008, el cual rola
a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designacion como
Arbitro en el conflicto trabado por la inscripcién del nombre de dominio

institutobicentenario.cl

SEGUNDO: Que consta del mismo oficio, en hojas anexas, que son
partes en dicho conflicto BUSSINES S.A., con domiciliado en Avenida
Nueva Los Leones 107, oficina 401 de la Comuna de Providencia,
Santiago, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de
dominio “institutobicentenario.cl”, el cual pidi6 a su favor el dia 22 de

Octubre de 2007, a las 16:10:23 horas GMT y COMPANIA CHILENA



DE COMUNICACIONES S.A., representada por don Héctor Loyola
Novoa, ambos domiciliados para estos efectos en calle Avenida Vitacura
2939, comuna de las Condes, Santiago, quien tiene la calidad de
segundo solicitante del mismo nombre de dominio
“institutobicentenario.cl”, el cual pidié a su favor el dia 26 de Octubre de
2007, a las 20:49:41 horas GMT.

TERCERO: Que por resolucién de fecha 23 de Enero de 2008, la cual
rola a fojas 5 de autos, el suscrito acepté el cargo y juré desempenarlo
fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una
audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el dia 31 de
Enero de 2008, a las 10:00 horas.

CUARTO: Que la resolucion y la citacion referidas precedentemente
fueron notificadas por cartas certificadas a las partes, segun consta de
los comprobantes de envio por correo certificado que rolan a fojas 6 de

autos y a NIC Chile en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el dia 31 de Enero de 2008, tuvo lugar el comparendo
decretado con la asistencia del segundo solicitante del nombre de
dominio “institutobicentenario.cl”, don Juan Mellado Valdés, en
representacion de BUSSINES S.A., y por el primer solicitante don
Miguel Torres Galvez en representacion de COMPANIA CHILENA DE
COMUNICACIONES S.A., procediendo el Arbitro a calificar la
personeria de los compareciente y la consignacion decretada, estimando
ambas sufidentes y acto seguido acordar y fijar las normas de
procedimiento a las que se ceiiria la controversia, todo ello segun

consta del acta levantada al efecto y que rola a fojas 10 de autos.



SEXTO: Que por resoluciéon de fecha 31 de Enero de 2008, se notificd a

las partes el comparendo y las resoluciones dictadas en él.

SEPTIMO: Que por escrito que rola a fojas 15, de fecha 11 de marzo de
2008, la parte de COMPANIA CHILENA DE COMUNICACIONES S.A.,
solicitd la asignacion del nombre de dominio “institutobicentenario.cl” a

su favor aduciendo las siguientes razones:

?? Que Compafia Chilena de Comunicaciones S.A., es una
compafia cuyo giro son los servicios de comunicaciones, y
en particular, la radiodifusiéon por medio de una radioemisora
de cobertura nacional Radio Cooperativa, especializada en la
transmisién de noticias, informaciones y programas de
actualidad nacional e internacional, que constituye una de
las cadenas mas importantes de Chile, pues llega a mas de
setenta ciudades y cubre el noventa y cinco por ciento de

nuestro territorio;

?? Que por lo anterior Radio Cooperativa goza de una
importante y conocida presencia y fama en el mercado
nacional de la radiodifusion, con un uso acreditado de su
denominacién, unido al uso e implementacibn de marcas
comerciales creadas por ella en el desarrollo de su giro y sus

variantes, creada y explotada por la actora;

?? Que desde el afio 2000, Compafiia Chilena de
Comunicaciones S.A. ha desarrollado un esfuerzo de
implementacion y proteccion de la marca caracteristica

“bicentenario” y sus variantes: segundo centenario, 2010,



200 anos, 200 bicentenario, tercer siglo, chile tercer siglo,
radio cooperativa en el bicentenario, 200 radio cooperativa

en el bicentenario, empresario del bicentenario;

? Que Compainia Chilena de Comunicaciones S.A.. es titular de
las marcas comerciales, Bicentenario, en el registro niumero
577.796 de la clase 16; 200 afos, en el registro 577.797
para la clase 16; 2010, en el registro numero 577.798, para
la clase 16; Bicentenario, en el registro numero 577.799
para las clases 38 y 41; 200 afnos, en el registro 577.800,
para las clases 38 y 4; 2010, en el registro numero 577.801
para las clase 38 y 41; Segundo Centenario, en el registro
580.091 para la clase 16; Tercer Siglo en el registro 580.092
para la clase 16; Segundo Centenario en el registro 580.093
para la clase 38; Tercer Siglo en el registro 580.094 para la
clase 38 y 41; Chile Tercer Siglo en el registro 620.228 para
la clase 38 y 41; Tercer Siglo en el registro 636.209 para la
clase 09; Tercer Siglo en el registro 638.621 para la clase 35
y 42; 200 afos en el registro 641.225 para la clase 09;
2010 Bicentenario en el registro 641.26 para la clase 35, 38,
41 y 42; Bicentenario en el registro 641.227 para la clase
09; 200 afos en el registro 641.228 para la clase 35 y 38;
Segundo Bicentenario en el registro 641.229 para la clase
35,41y 42; 2010 en el registro 620.228 para la clase 35,
41 y 42; Segundo Bicentenario en el registro 641.231 para
la clase 38; 2010 Bicentenario en el registro 641.232 para
la clase 38; 200 Segundo Centenario en el registro 641.234
para la clase 35, 38, 41 y 42; 200 Centenario en el registro
641.235 para la clase 09 y 16; 2010 en el registro 641.236

para la clase 9; 200 Segundo Centenario en el registro



641.237 para la clase 9 y 16; Bicentenario en el registro
760.488 para la clase 38; 200 Radio Cooperativa en el
Bicentenario en el registro 760.499 para la clase 38; Radio
Cooperativa en el Bicentenario en el registro 760.541 para la
clase 38; 200 Radio Cooperativa en el Bicentenario en el
registro 760.542 para la clase 16; Radio Cooperativa en el
Bicentenario en el registro 760.543 para la clase 35; Radio
Cooperativa en el Bicentenario en el registro 760.544; 200
Radio Cooperativa en el Bicentenario en el registro 761.681
para la clase 41; Radio Cooperativa en el Bicentenario en el
registro 762.444 para la clase 16; Empresario del
Bicentenario en el registro 792.048 para la clase 09;
Empresario del Bicentenario en el registro 792.049 para la
clase 16; Empresario del Bicentenario en el registro 792.049
para la clase 35; Empresario del Bicentenario en el registro
792.050 para la clase 38; Empresario del Bicentenario en el

registro 792.051 para la clase 41;

? Que es titular de los dominios .CL chilebicentenario;

jdcbicentenario; 200bicentenario;  segundobicentenario;
200segundobicentenario; empresariodelbicentenario;
empresariosdelbicentenario; ligabicentenario;
fiestadelbicentenario; fiestasdelbicentenrio;

lafiestadelbicentenario; plazabicentenario; 2010bicentenario;

mallbicentenario; elbicfentenario; bicentenarionacional;
bicentenariopyme; bicentenario; bicentenariochileno;
bicentenariotv; bicentenariopatrio; portal-bicentenario;

Bicentenariodigital; Paisbicentenario; Bicentenarioenlaweb;
Chilenodelbicentenario; Fiestabicentenario;

Radiobicentenario.



?? Que el dominio “bicentenario” se construye sobre la matriz
distintiva de la marca de su titularidad y puede entenderse
facilmente como un marca comercial o expresion propia de

la actividad de la actora.

?? Que de otorgarse al primer solicitante el nombre de dominio
en disputa, producird una evidente confusién en el publico
nacional, pues la marca BICENTENARIO quedara asociada a
un nombre de dominio que es idéntico a marcas y dominios

registrados por la actora;

?? Que tal situacion descrita anteriormente, sostiene la actora,
es perniciosa para el sistema econdmico y no se aviene a los
principios econémicos Yy juridicos que informan nuestro

ordenamiento juridico.

?? Que asimismo, a juicio de la actora, de otorgarse al primer
solicitante el dominio en disputa, se produciria diluciéon de su
imagen comercial o marcaria, si en el mercado y en la
publicidad comienza a circular una expresion identificatoria

similar a la marca, dominios y razon social de esta parte;

?? Que no otorgar el dominio en cuestion a la actora, se
traduciria en graves consecuencias para los consumidores
ante la confusion del origen y respaldo de la marca y sitios

web asociado a “bicentenario”;

OCTAVO: Que por escrito que rola a fojas 25, de fecha 11 de marzo de
2008, la parte de BUSINESS S.A., solicito la asignacion del nombre de
dominio “institutobicentenario.cl” a su favor aduciendo las siguientes

razones:

?? Que Business S.A. junto a su socia Emprendedores S.A.,

modificaron la razén social de Instituto de Capacitacion en



Créditos y Cobranzas Limitada a Instituto de Capacitacion

Bicentenario Ltda.;

?? Que con fecha 6 de noviembre de 2007 fue notificado el
Servicio de Impuestos Internos el cambio de la razén social al

igual que al SENCE;

?? Que también se presenté ante el Departamento de propiedad
industrial, la solicitud para la marca y etiqueta bicentenario en

la clase 41;

?? Que la solicitud de dominio cumple con toda la exigencia

requerida para tales efectos;

?? Que no existe mala fe de esta parte en la inscripcion del

dominio en cuestion;

?? Que es un hecho publico y notorio que existen otros dominios
inscritos que no pertenecen al segundo solicitante en donde

estd incluida la expresiéon “bicentenario”.

NOVENO: Que por resolucion de fecha 14 de Abril de 2008, notificada
con la misma fecha, la cual rola a fojas 33 de autos, se tuvo por
presentada contestacion a la demanda de asignacion de nombre de

dominio por la parte de BUSINESS S.A., en la cual sostiene:

?? Que el segundo solicitante centra sus argumentos en que es
poseedora de un numero de marcas y dominios registrados,
pero que su giro principal es la radiodifusiobn pero no es la

capacitacion;

?? Que este solicitante no tiene marca registrada Instituto

Bicentenario;



?? Que el area de capacitacion no es parte del desarrollo comercial

del segundo solicitante;

?? Que Instituto Bicentanario es una directa evocacion y referencia
a la identidad comercial y a los servicios que desarrolla al

publico consumidor Busisness S.A.

?? Que es plenamente valido el principio “first come, first served”

DECIMO: Que con fecha 16 de Abril de 2008, mediante resolucién que
rola a fojas 34 de autos, notificada con esa misma fecha, el Tribunal
recibi6 la causa a prueba, fijando como hechos substanciales y
pertinentes controvertidos los siguientes: “Derechos y/o interés de las
partes en el nombre “institutobicentenario.cl” y “utilizacién efectiva que

las partes han hecho del nombre “bicentenario”.

UNDECIMO: Que, con fecha 28 de abril de 2008 y durante el término
probatorio la parte de Compafia Chilena de Comunicaciones S.A.,
acompafd nuevas pruebas, las cuales rolan a fojas 35 a 105 de autos,

con citacion de la contraria:

1. 40 (cuarenta) certificados obtenidos del sitio web del
Departamento de Propiedad Industrial, que acredita la titularidad
por parte de Compafia Chilena de Comunicaciones S.A., de bs

registros y solicitudes de marcas comerciales;

2. 30 (treinta) certificados obtenidos en el sitio web Nic Chile, que
acreditan la titularidad de Comparfia Chilena de Comunicaciones
S.A., respecto de los nombres de dominios citados en su

demanda.



DUODECIMO: Que, con fecha 05 de Mayo de 2008 y durante el término
probatorio la parte de Business S.A., reiterd las probanzas presentadas
en su demanda de mejor derecho, las cuales rolan a fojas 108 a 117 de

autos, con citacion de la contraria:

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los dichos de la actora contenidos en su demanda, en el
sentido de que posee y es titular de las marcas comerciales inscritas,
Bicentenario, en el registro numero 577.796 de la clase 16; 200 afios,
en el registro 577.797 para la clase 16; 2010, en el registro namero
577.798, para la clase 16; Bicentenario, en el registro nUmero 577.799
para las clases 38 y 41; 200 anos, en el registro 577.800, para las
clases 38 y 4; 2010, en el registro numero 577.801 para las clase 38 y
41; Segundo Centenario, en el registro 580.091 para la clase 16; Tercer
Siglo en el registro 580.092 para la clase 16; Segundo Centenario en el
registro 580.093 para la clase 38; Tercer Siglo en el registro 580.094
para la clase 38 y 41; Chile Tercer Siglo en el registro 620.228 para la
clase 38 y 41; Tercer Siglo en el registro 636.209 para la clase 09;
Tercer Siglo en el registro 638.621 para la clase 35 y 42; 200 afnos en el
registro 641.225 para la clase 09; 2010 Bicentenario en el registro
641.26 para la clase 35, 38, 41 y 42; Bicentenario en el registro
641.227 para la clase 09; 200 afnos en el registro 641.228 para la clase
35y 38; Segundo Bicentenario en el registro 641.229 para la clase 35,
41 y 42; 2010 en el registro 620.228 para la clase 35, 41 y 42;
Segundo Bicentenario en el registro 641.231 para la clase 38; 2010
Bicentenario en el registro 641.232 para la clase 38; 200 Segundo
Centenario en el registro 641.234 para la clase 35, 38, 41 y 42; 200
Centenario en el registro 641.235 para la clase 09 y 16; 2010 en el

registro 641.236 para la clase 9; 200 Segundo Centenario en el registro



641.237 para la clase 9 y 16; Bicentenario en el registro 760.488 para
la clase 38; 200 Radio Cooperativa en el Bicentenario en el registro
760.499 para la clase 38; Radio Cooperativa en el Bicentenario en el
registro 760.541 para la clase 38; 200 Radio Cooperativa en el
Bicentenario en el registro 760.542 para la clase 16; Radio Cooperativa
en el Bicentenario en el registro 760.543 para la clase 35; Radio
Cooperativa en el Bicentenario en el registro 760.544; 200 Radio
Cooperativa en el Bicentenario en el registro 761.681 para la clase 41;
Radio Cooperativa en el Bicentenario en el registro 762.444 para la clase
16; Empresario del Bicentenario en el registro 792.048 para la clase 09;
Empresario del Bicentenario en el registro 792.049 para la clase 16;
Empresario del Bicentenario en el registro 792.049 para la clase 35;
Empresario del Bicentenario en el registro 792.050 para la clase 38;
Empresario del Bicentenario en el registro 792.051 para la clase 41; y
que es titular de los dominios .CL chilebicentenario; jdcbicentenario;
200bicentenario; segundobicentenario; 200segundobicentenario;
empresariodelbicentenario; empresariosdelbicentenario;
ligabicentenario; fiestadelbicentenario; fiestasdelbicentenrio;
lafiestadelbicentenario; plazabicentenario; 2010bicentenario;
mallbicentenario; elbicfentenario; bicentenarionacional;
bicentenariopyme; bicentenario; bicentenariochileno; bicentenariotv;
bicentenariopatrio; portal-bicentenario; Bicentenariodigital;
Paisbicentenario; Bicentenarioenlaweb; Chilenodelbicentenario;

Fiestabicentenario; Radiobicentenario.

SEGUNDO: Que, el primer solicitante presenté ante el Departamento de
propiedad industrial, la solicitud para la marca y etiqueta bicentenario

en la clase 41;



TERCERO: En consecuencia, cabe a este sentenciador dilucidar si los
derechos marcarios del segundo solicitante sobre el nombre
“BICENTENARIO” constituyen por si mismos un mejor derecho al

nombre de dominio “institutobicentenario.cl”.

CUARTO: Que la denominacion “bicentenario” no puede ser atribuida en
exclusividad en términos tales que se impida el uso en combinacién con
otras expresiones, dado que constituye una expresion genérica y no es
creacion de las partes, por lo que no puede trabarse este bien a una
titularidad.

QUINTO: Que, se suma a lo anterior, que los antecedentes aportados a
estos autos, permiten tener por acreditado que la actividad que
desarrolla el primer solicitante esta en asociacion directa con la
expresion cuyo dominio se disputa y es objeto de este arbitraje. Hecho

no desvirtuado por la contraria.

SEXTO: Que lo anterior permite calificar, a este sentenciador, que es
suficiente para determinar la legitimidad del interés y buena fe del

primer solicitante.

SEPTIMO: Que, en consecuencia de lo anterior, la probanza allegada
por el segundo solicitante no constituyen elementos suficientes que
permitan sustentar un mejor derecho que supere o al menos iguale la

pretensiéon del primer solicitante.



OCTAVO: Para resolver lo anterior, si hubiese igual de derechos en sus
pretensiones, el sentenciador tiene presente el principio resumido en la
expresion inglesa “First come, first served”, el cual significa que el
derecho al nombre de dominio por parte del primer solicitante debe
prevalecer, toda vez que posee un respaldo en ejercicio y uso del
dominio y en marca registrada, tal como se ha establecido en la

exigencia procesal de aquellos hechos constitutivos de prueba.

Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos 3 y siguientes del anexo
1, sobre procedimiento de mediacion y Arbitraje de Nic Chile, las demas

normas procesales aplicables al procedimiento

RESUELVO:

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio

”institutobicentenario.cl” al primer solicitante, esto es, BUSINESS S.A.

SEGUNDO: Que no se condena en costas al segundo solicitante por

tener motivos plausibles para litigar.

Notifiguese por carta certificada a las partes y a la Secretaria de NIC
Chile mediante correo electronico firmado digitalmente, tal como lo

sefala el protocolo.

Firmese la presente resolucion por el Juez Arbitro, su secretario y dos

testigos.



Remitase el expediente a NIC Chile, una vez vencido el plazo de

eventuales recursos.

Ricardo Sandoval Lopez Gonzalo Angeli Gutiérrez
Juez Arbitro Secretario
Paulina Farias Castro Macarena Vidal Cornejo
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