Patricio de la Barra Gili
Juez Arbitro

En Santiago de Chile, a 13 de Mayo de 2008

VISTOS :

Primero.- Que, mediante Oficio Of. 08316 de 5 de noviembre de 2007,enviado mediante correo
electrénico, en cuya virtud NIC CHILE se notifica al infrascrito la designacién como arbitro
arbitrador en el conflicto originado entre don Rolando Guillermo Moya Araya, cédula nacional de
identidad N° 7.515.003-2 y Compafiia Chilena de Comunicaciones S.A., Rol Unico Tributario N°
94.795.000-2 con motivo de la inscripcién del nombre de dominio “ JoyasBicentenario.CI”,
después de haber fracasado la mediacion de que trata el Anexo 1 sobre Procedimiento de
Mediacion y Arbitraje de la Reglamentacién para el Funcionamiento del Registro de Nombre del
Dominio CL;

Segundo.- Que, el dia 13 de Noviembre de 2007, el suscrito comunica a NIC Chile su
resolucion de aceptar el cargo y jura desempefiarlo fielmente. En la misma comunicacion, el
arbitro cita a las partes a comparendo de conciliacion y/o para fijar las normas de
procedimiento a que se sometera el arbitraje a la audiencia del dia 23 de Noviembre de 2007 a
las 10,30 horas en su Oficina, ubicada en calle Malaga 232 E, Comuna de Las Condes, Region
Metropolitana. Esta comunicacién se notificd mediante carta certificada a las partes y a NIC Chile
mediante correo electrdnico;

Tercero.- Que, en el dia, hora y lugar mencionados se llevo a cabo el comparendo de estilo,
con la sola asistencia de don Héctor Loyola, quien actud en representacion de Compaiiia
Chilena de Comunicaciones S.A. No concurrié a dicha audiencia don Rolando Guillermo Moya
Araya Todo lo cual consta del acta extendida para tal efecto. Se dio por constituido el arbitraje y
en ausencia de una de las partes al comparendo, el arbitro que revista el caracter de arbitrador
procedié a fijar las normas de procedimiento a que se sometera el compromiso.

Cuarto.- Que, son partes en este juicio arbitral las siguientes personas: a) Don Rolando
Guillermo Moya Araya, cuyo oficio o profesion se ignora, cédula nacional de identidad N°
7.515.003-2, siendo su domicilio postal el ubicado en Pasaje Ponce de Zamora Uno N° 9358,
Comuna La Florida, Santiago. Su correo electrénico es: rolando.moya@vtr.net;b) Compafia
Chilena de Comunicaciones S.A., sociedad del giro de su denominacién, rol Unico tributario N°
94.795.000-2, representada por don Héctor Loyola Novoa, siendo su domicilio postal el ubicado
en Avda Vitacura N° 2939 Piso 10, Santiago. Su correo electronico es:Loyola@vtr.net y
hloyolan@yahoo.es;

Quinto.- Que, este arbitraje pretende resolver las disputas que han surgido entre los litigantes
antes nombrados a propoésito del mejor derecho para inscribir en el Registro de nombre de
dominio CI, denominado NIC Chile, el nombre “Joyasbicentenario CI” EI primer solicitante es don
Rolando Guillermo Moya Araya, cuya solicitud se presentd para su inscripcién el dia 21 de
Agosto del 2007. Compariia Chilena de Comunicaciones S.A. es segundo solicitante, al haber
presentado su solicitud de inscripcion el 29 de Agosto del 2007..



Sexto.- Que, en su condicién de segundo solicitante, Compafiia Chilena de Comunicaciones
S.A,, pidié que se le asigne a esa sociedad el nombre de dominio “ Joyasbicentenario CI” en
virtud de su mejor derecho .Fundamenta su presentacion sefialando ser una empresa cuyo giro
son los servicios de comunicaciones y, en particular, la radiodifusion por medio de la conocida
radioemisora denominada Radio Cooperativa, especializada en la transmisién de noticias,
informaciones y programas de actualidad nacional e internacional, que constituye una de las
cadenas mas grandes de Chile, pues llega a mas de 60 ciudades y cubre el 95% de nuestro
territorio. Su profesionalismo, independencia y compromiso con la verdad, le ha permitido
mantener por muchos afios la primera sintonia nacional Aduce que goza de una importante y
reconocida presencia y fama en el mercado nacional de la radiofonia, con un uso acreditado de
su denominacion unido a la implantacion notable de diversas marcas comerciales creadas por
ella en el desarrollo de su giro, que se asocian directa y naturalmente con la Radio y sus
servicios y con la amplia cobertura de amparo correspondiente a sus registros .Desde el afio
2000 ha desarrollado un esfuerzo de implantacion y proteccion de la marca caracteristica
BICENTENARIO y sus variantes, como ser, SEGUNDO CENTENARIO, 2010,200 ANOS,
BICENTENARIO TERCER SIGLO, CHILE TERCER SIGLO, RADIO COOPERATIVA EN EL
BICENTENARIO, 200 RADIO COOPERATIVA EN EL BICENTENARIO, EMPRESARIO DEL
BICENTENARIO y otras. Lo anterior representa hasta hoy 40 registros para distinguir el
concepto como denominacidn o marca mixta en las clases 09, 16, 35, 38, 41 y 42 y en 30nombre
de dominio con iguales denominaciones distintivas. En su demanda menciona las siguientes
marcas: 1.- Bicentenario, clase 16, Registro 577.796. Fecha de registro 28 de septiembre del
2000; 2.-200 Afios, Clase 16, Registro 577.797. Fecha de Registro 28 de Septiembre de 2000;
3.- 2010. Clase 16. Registro 577.798. Fecha de Registro 28 de Septiembre de 2000; 4.-
Bicentenario. Clases 38 y 41. Registro 577.799. Fecha de registro 28 de Septiembre de 2000; 5.-
200 afios. Clases 38 y 41. Registro 577.800. Fecha de Registro 28 de Septiembre de 2000; 6.-
2010. Clases 38 y 41. Registro 577.801. Fecha de Registro 28 de Septiembre de 2000; 7.-
Segundo Centenario. Clase 16. Registro 580.091. Fecha de registro 24 de Octubre de 2000; 8.-
Tercer Siglo. Clase 16. Registro 580.092. Fecha de Registro 24 de Octubre de 2000; 9.-
Segundo Centenario. Clase 38. Registro 580.093. Fecha de Registro 24 de Octubre de 2000;
10.- Tercer Siglo. Clases 38 y 41. Registro 580.094. Fecha de registro 24 de Octubre de 2000;
11.- Chile Tercer Siglo, Clases 38 y 41. Registro 620.228. Fecha de registro 30 de Enero de
2002; 12.- Tercer Siglo, Clase 9. Registro 636.209. Fecha de Registro 15 de Julio de 2002; 13.-
Tercer Siglo, Clases 35y 42. Registro 638.621. Fecha de Registro 7 de Agosto de 2002; 14.- 200
afios. Clase 9. Registro 641.225. Fecha de Registro 4 de Septiembre de 2002; 15.- 2010
Bicentenario, Clases 35, 38. 41 y 42. Registro 641.226. Fecha de Registro 4 de septiembre de
2002; 16.- Bicentenario. Clase 9. Registro 641.227. Fecha de registro 4 de Septiembre de 2002;
17.- 200 afos. Clases 35 y 42. Registro 641.228. Fecha de registro 4 de septiembre de 2002;
18.- Segundo Centenario. Clases 35,41 y 42. Registro 641.229. Fecha de registro 4 de
Septiembre de 2002; 19.- 2010, Clase 35 y 42. Registro 641.230. Fecha de registro 4 de
Septiembre de 2002; 20.-Segundo Centenario. Clase 9. Registro 641.231. Fecha de registro 4 de
septiembre de 2002; 21.- 200 Bicentenario. Clase 38. Registro 641.232. Fecha de Registro 4 de
septiembre de 2002; 22.- 2010 Bicentenario. Clases 9y 16. Registro 641.233. Fecha de Registro
4 de Septiembre de 2002; 23.- 200 Segundo Centenario. Clases 35, 38, 41 y 42. Registro
641.234. Fecha de Registro 4 de Septiembre de 2002; 24.- 200 Bicentenario, Clases 9 y 16.
Registro 641.235. Fecha de registro 4 de Septiembre de 2002; 25.- 2010, Clase 9. Registro
641.236. Fecha de Registro 4 de Septiembre de 2002; 26.- 200 Segundo Centenario Clases 9 y
16. Registro 641.237. Fecha de registro 4 de septiembre de 2002; 27 .- Bicentenario, Clases 35y
42. Registro 641.239. Fecha de registro 4 de Septiembre de 2002; 28.- 200 Radio Cooperativa
en el Bicentenario ( mixta). Clase 35. Registro 760.448. Fecha de registro 16 de Junio de 2006;



29.- Radio Cooperativa en el Bicentenario (mixta). Clase 38. Registro 760.449. Fecha de registro
16 de Junio de 2006; 30.- Radio Cooperativa en el Bicentenario, Clase 38. Registro 760.541.
Fecha de Registro 19 de Junio de 2006; 31.- Radio Cooperativa en el Bicentenario. Clase 16.
Registro 760.542. Fecha de registro 19 de Junio de 2006; 32.- Radio Cooperativa en el
Bicentenario. Clase 35. Registro 760.543. Fecha de registro 19 de Junio de 2006; 33.- Radio
Cooperativa en el Bicentenario. Clase 41. Registro 760.544. Fecha de registro 19 de Junio de
2006; 34.- Radio Cooperativa en el Bicentenario (mixta) Clase 41. Registro 761.681. Fecha de
registro 3 de Julio de 2006; 35.- 200 Radio Cooperativa en el Bicentenario (mixta). Clase 16.
Registro 762.444. Fecha de registro 13 de Julio de 2006; 36.- Empresario del Bicentenario, Clase
9. Registro 792.048 de 10 de Julio de 2007; 37.- Empresario del Bicentenario, Clase 16. Registro
792.049. Fecha de registro 10 de Julio de 2007; 38.- Empresario del Bicentenario, Clase 35.
Registro 792.049. Fecha de registro 10 de Julio de 2007; 39.- Empresario del Bicentenario, Clase
38. Registro 792.050. Fecha de Registro 10 de Julio de 2007. 40.- Empresario del Bicentenario.
Clase 41. Registro 792.051. Fecha de Registro 10 de Julio de 2007. Como titular de diversos
dominios. CI menciona en su demanda las siguientes: 1.- CHILEALBICENTENARIO; 2.-
JDCBICENTENARIO:  3.-  200BICENTENARIO;  4.-  SEGUNDOCENTENARIO;5.-
200SEGUNDOCENTENARIO;6.-EMPRESARIODELBICENTENEARIO,7 .-
EMPRESARIOSDELBICENTENARIO,8.-LIGABICENTENARIO,9.-
FIESTADELBICENTENARIO;10.-FIESTASDELBICENTENARIO,11.-
LAFIESTADELBICENTENARIO,12.-PLAZABICENTENARIO;13.- 2010BICENTENARIO; 14.-
MALLBICENTENARIO;15.-  ELBICENTENARIO;16.-  BICENTENARIONACIONAL;  17.-
BICENTENARIOPYME;18.- BITCENTENARIO; 19.- BICENTENARIOCHILENO;20.-
DIARIOBICENTENARIO; 21.- DIARIODELBICENTENARIO; 22.-BICENTENARIOTV, 23.-
BICENTENARIOPATRIO; 24.- PORTAL-BICENTENARIO; 25.-BICENTENARIODIGITAL, 26.-
PAISBICENTENARIO;27.- BICENTENARIOENLAWEB;28.-CHILENODELBICENTENARIO; 29.-
FIESTABICENTENARIO;30.- RADIOBICENTENARIO. Como consecuencia de o dicho, resulta
natural, a juicio del segundo solicitante, la pretension de obtener el nombre de dominio
JOYASBICENTENARIO.CL, constituye una directa evocacion y referencia a su identidad
comercial y a los servicios que ella desarrolla, pues induce al publico consumidor a asociar el
dominio con sus marcas y nombres de dominio distintivos y por las cuales es comunmente
reconocida en el mercado. Afirma que el disputado nombre de dominio
JOYASBICENTENARIO.CL se construye sobre la matriz distintiva de sus registros, que es la
denominaciéon BICENTENARIO, creada y explotada por Compariia Chilena de Comunicaciones
S.A., de manera que la propuesta del primer solicitante corresponde a una mera imitacion de la
idea y caracteristicas propias de las marcas comerciales y nombres de dominio registradas por el
oponente, y asi los usuarios resultan impedidos de distinguir entre éstas y aquel, siendo
inducidos al engafio Se trata de una simple variante de las marcas registradas, como resulta
evidente al observar su semejanza grafica, fonética y conceptual, la denominacién que conforma
el dominio en disputa carece de novedad e individualidad en relacion con aquellas y por lo
mismo el mejor derecho para obtener su titularidad corresponde al creador. Agrega que en el
concepto de nombre de dominio esta implicita la idea de facilitar la identificacion de los usuarios
en Internet, por lo que debe propender a garantizar que quien se presente como una cierta
entidad, organizacién o empresa corresponda efectivamente a ella .Sefiala el demandante que
como segundo solicitante es un operador verdadero, vigente y conocido, mientras que ninguna
presencia ni actividad real con ese nombre corresponde al primer solicitante en el mercado ni en
la red. Considera que para el primer solicitante la inscripcion no es mas que un aprovechamiento
del prestigio y notoriedad ajena En estas condiciones estima que en la especie debe recurrirse a
la politica uniforme de resolucion de conflictos de nombre de dominio, recogida en la
reglamentacidn nacional relativa a su revocacion. A este efecto, en abono de sus tesis transcribe
en su demanda parte de la norma del articulo 22 del Reglamento de NIC Chile. Estima que el



segundo solicitante debe ser protegido ante el peligro de una dilucién marcaria, porque si en el
mercado y en la publicidad comienza a circular una expresion idéntica a sus marcas y dominios y
ademas se pretende identificar con ella servicios que se encuentran ligados a los suyos,
padecera un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos que su
esfuerzo ha implantado. Lo mismo sucede con los consumidores, quienes pueden resultar
confundidos respecto de la real procedencia de los servicios que se ofrecen, como ocurriria si se
otorgarse el dominio al primer solicitante. Todo el trabajo en torno a posesionar la marca y
dominio BICENTENARIO, adquirido durante muchos afios sobre la base de un trabajo serio y
profesional, seré perdido a favor de un tercero que no tiene otro argumento que una prioridad de
indole formal. Buena fe, interés legitimo, registros de marcas y nombre de dominio, unidos a
presencia, trayectoria y posicionamiento comerciales consolidados, son elementos que le
conceden el mejor derecho para la concesion del dominio en cuestion. De resulta de lo dicho, el
conflicto que es objeto de este arbitraje, asociado a la existencia de dos solicitudes sobre un
mismo nombre de dominio debe ser resuelto reconociendo el mejor derecho del segundo
solicitante, en virtud de su buena fe, de la correspondencia entre el dominio y sus marcas
comerciales y nombres de dominio y de la ausencia de cualquier infraccion a las normas,
principios y derechos previstos en el inciso Primero del articulo 14 de la Reglamentacion
pertinente .En virtud de lo dispuesto por los articulos 1°, 10 y siguientes y 22 de la
Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, las Bases de
Procedimiento acordadas para este juicio arbitral y articulos 636 y siguientes del Cddigo de
Procedimiento  Civil, deduce demanda de asignacion de nombre de dominio”
JOYASBICENTENARIO.CL” en contra de don ROLANDO GUIILERMO MORA ARAYA y , en
definitiva, acogerla y asignar al segundo solicitante el nombre de dominio en disputa en virtud de
su mejor derecho, con costas.

Septimo.- .Que, el primer solicitante en su presentacién a este Tribunal invoca las razones que
sustentan su mejor derecho en el registro de  dominio de JOYASBICENTENARIO. En tal
sentido, sefiala que su hija Belén Moya Gutierrez, Rut 16.015.744-5 estudié “ Licenciatura en
Artes Plasticas con mencion en Orfebreria en la Universidad de Chile, donde ya posee su titulo
de licenciada y esta desarrollando las actividades para obtener la especialidad (orfebre). En
consideracion a esta realidad y entendiendo que en la actualidad disponer de un espacio en el
mundo digital (entiéndase un dominio en Internet) es una herramienta imprescindible para
cualquier profesional y en particular para un artista. El dominio indicado servird como “ ventana”
para presentar el trabajo profesional de su hija, asi como también para desarrollar las actividades
inherentes al &mbito de su crecimiento profesional y laboral. EI contar con el dominio, permitira
desarrollar variadas actividades relativas a su actividad (concursos, exposiciones , etc). Un
aspecto importante de la inscripcion del dominio es que mediante €l podremos ( sic) materializar
el proyecto “ Joyas Bicentenario”, concurso en el cual se invitara a todos los artistas del pais
para disefiar una joya ( anillo, pulsera, aros) en conmemoracion del Bicentenario de Chile. Otro
antecedente adicional es que el dominio de “ anillobicentenario” también esta inscrito a su
nombre. Ha inscrito en el Departamento de Propiedad Intelectual la marca “ JoyasBicentenario”
con solicitud N° 784.152 fechada el 8 de Agosto de 2007, previo a la inscripcion en el NIC ( 21
de Agosto de 2007).

No existiendo diligencias pendientes, ni puntos de pruebas que acreditar, el Tribunal cit6 a las
partes para dictar sentencia.

Octavo.-CONSIDERANDO:



1.- Que este sentenciador reviste la condicion de arbitro arbitrador y como tal tiene el deber de actuar con
prudencia y equidad.

2.- En el caso sub-lite, don Rolando Guillermo Moya Araya aparece como primer solicitante del dominio del
nombre “‘JOYASBICENTENARIO.CL” y disputa ese dominio con el segundo solicitante que es Compafiia Chilena
de Comunicaciones S.A.

3.- El nombre de dominio lleva implicito la idea de poder identificar a cada usuario en la red Internet. Con mayor
propiedad o exactitud se afirma que el nombre de dominio consiste en una denominacion por medio de la cual un
usuario de Internet es conocido e identificado dentro de la red, siendo elemental para utilizar los diversos servicios
que dicho medio ofrece.

4.- En cuanto a como resolver en justicia el mejor derecho para inscribir un nombre de dominio Cl. la doctrina y
jurisprudencia de los Jueces arbitros tanto en Chile como en el extranjero, han desarrollado diferentes principios
que merecen ser analizados. En primer término, encontramos el principio conocido como “ First come, first served”,
conforme al cual el nombre de dominio debe asignarse a quien primero lo solicita. Este criterio, principio o
postulado no es absoluto ni excluyente, debe estar en armonia con otros principios igualmente valederos , en
términos que solamente en igualdad de condiciones prevalece el criterio “ First come, first served”, a modo
residual. Lo dicho se ve corroborado por dos normas del Reglamento para el funcionamiento del Registro de
Nombres de Dominio CI. La primera la encontramos en el articulo 10 del mencionado Reglamento que consagra
un plazo de 30 dias a partir de la fecha de publicacion del listado de postulantes para que los eventuales
interesados tomen conocimiento y si estimaren afectados puedan presentar sus propias solicitudes para ese
nombre, generandose asi un conflicto que debera resolverse de acuerdo al procedimiento de mediacion y arbitraje
que consagra el propio Reglamento. Si la primera solicitud llega a prevalecer sobre las posteriores sin otra
consideracion, la norma estaria demas, ya que no tendria sentido reclamar y presentar solicitudes, cuando
anticipadamente se sabe que la primera tiene preferencia. La segunda norma viene a corresponder al articulo 14
del mismo Reglamento, al decir de su inciso 1° que “ Sera responsabilidad exclusiva del solicitante que su
inscripcidn no contrarie las normas vigentes sobre abusos de publicidad ( hoy Ley 19.733 sobre Libertades de
Opiniones e Informacion) los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos
validamente adquiridos por terceros” De la lectura de la norma transcrita se observa que no se hace distingo entre
primer y segundo solicitante. Enseguida, de la misma norma podemos inferir otros principios que pueden hacerse
valer para reclamar la preferencia de inscribir el nombre de dominio. En consecuencia, corresponde adentrarse en
ellos.

5.- En materia de inscripcién de dominio, la vulneracién a las normas sobre abusos de publicidad inciden en la
medida que el nombre de dominio constituya la tipificacion de un delito y, en consecuencia, sea un elemento
gravitante que haga perder la preferencia al primer solicitante. Eso se producira si el nombre de dominio llegare a
tipificar el delito de calumnia o injuria cometido a través de Internet. Este arbitro estima que dicho criterio o
postulado no tiene relevancia alguna en el caso sub-lite, porque que el nombre “Joyasbicentenario.cl” no puede
estimarse calumnioso ni injurioso, bajo ningun concepto..

6.- Respecto de la competencia leal y de ética mercantil, entendemos que se concula este principio cuando la
primera solicitud de inscripcion de nombre de dominio en el sistema Internet afecta particularmente la fama, la
trayectoria 0 las marcas comerciales amparadas en el Registro de Propiedad Industrial. Ahora, si la titularidad
sobre marcas comerciales dan una cierta prioridad en su relacion con los nombres de dominio, puesto que en
muchos aspectos o finalidades comparten iguales propdsitos, como es la funcién de identificar el origen de los
bienes y servicios que se ofrecen a través del sistema Internet, no es menos efectivo que esa prioridad se
mantiene cuando el nombre de dominio se identifica o es igual con el mismo producto o servicio que ampara la
marca comercial.



7.- En el caso de este compromiso, el nombre de dominio “ Joyasbicentenario CI” no se confunde con las marcas
comerciales registradas a nombre del segundo solicitante ni con sus nombres de dominio. Existen diferencias
insalvables entre unas y otras. Mientras el primer solicitante pretende inscribir el nombre “Joyasbicentenario CI’, la
Compaiiia Chilena de Comunicaciones S.A. detenta marcas comerciales con el nombre de “ Bicentenario” y otras
variantes distintas al nombre del dominio en discusidn en clases que no dicen relacién con el rubro de joyas u
orfebreria. A mayor abundamiento, Compafia Chilena de Comunicaciones S.A. reconoce en su propia
presentacidn ser una empresa cuyo giro son los servicios de comunicaciones y en particular, la radiodifusion por
medio de una radioemisora denominada Radio Cooperativa. En consecuencia, no se divisa que el primer
solicitante haya podido vulnerar el principio de competencia legal y ética comercial, ya que no hay confusién de
nombre entre ambas. Adicionalmente, valga sefialar que mientras la expresion Bicentenario es de relativo uso
comun y como tal no puede ser monopolizado su nombre, “ JoyasBicentenario.cl” es un nombre que tiene un
caracter atributivo o distintivo.

8.- En lo que guarda relacion con derechos validamente adquiridos por terceros, este arbitro puede concluir que
siendo el término Bicentenario una expresion de uso corriente, como que significa 200 afios o la Conmemoracion
de un hecho importante acaecido hace 200 afios, nadie podria alegar tener derechos exclusivos sobre ella. A
mayor abundamiento, la marca Bicentenario registrada en distintas marcas no constituye un derecho exclusivo ni
excluyente sino Unicamente en aquellas clases cuya proteccion esta amparada por la autoridad. En el caso de
autos, el amparo marcario del segundo solicitante esta referido Unicamente a las Clases 9, 16,35, 38, 41 y 42.
Estas clases son ajenas y no guardan relacion con joyas u orfebreria que estan clasificadas en la clase 14 del
Clasificador Internacional de Marcas..

9.- Que, de esta forma el segundo solicitante no ha podido acreditar mejor derecho, a diferencia del primero que
cuenta con un proyecto concreto asociado a una actividad vinculada al dominio materia de este arbitraje.

Por todo lo dicho,

RESUELVO:

Asignase el nombre de dominio “ JoyasBicentenario cl.” al primer solicitante don Rolando Guillermo Moya Araya.
Cada parte de hara cargo de sus costas.

Notifiquese a las partes mediante carta certificado y a NIC Chile por correo electronico

Patricio de la Barra
ARBITRO

Lorena Carvajal Valdés

Claudia Ruiz Jaramillo



