Fallo arbitral por dominio “I2arena.cl”
MICHAEL EPSTEIN JIMENEZ
V-
SOCIEDAD CONCESIONARIA ARENA BICENTENARIO S.A.
Juez Arbitro

Ricardo Sandoval Lépez

En Santiago, a 23 de Agosto de 2010
VISTO:

PRIMERO: Que por oficio 0F12.310, de 25 de Mayo de 201@uel rola a
fojas 1, de autos, el suscrito fue notificado delessignacion como Arbitro en

el conflicto trabado por la inscripcién del nombeedominio [2arena.cl;

SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas anexassqguoeartes
en dicho conflicto MICHAEL EPSTEIN JIMENEZ , particular, cuya
profesion desconozco, RUT N° 14.640.010-8, domaddi en Huelen 191,
Depto., C, Providencia, Santiago, quien tiene lalad de primer solicitante
del nombre de dominio “I2arena.cl”, el cual pidiésa favor el dia 29 de
Diciembre de 2009, a las 15:20:45 horas GMT SOCIEDAD
CONCESIONARIA ARENA BICENTENARIO S.A., persona juridica
dedicada al rubro de su denominacion, RUT N° 9942186, domiciliada en
Av Beucheff 1204, Santiago, quien tiene la calidadsegundo solicitante del
mismo nombre de dominio “l2arena.cl”, el cual pidiGu favor el dia 04 de
Enero de 2010, alas 19:03:23 horas GMT.



TERCERO: Que por resolucion de fecha 1 de Junio de 2016udhrola a
fojas 6 de autos, el suscrito acepto6 el cargod gsempeniarlo fielmente y en
el menor tiempo posible, fijando acto seguido wmdiencia para convenir las
reglas de procedimiento para el dia 22 de junip0d®, a las 9:00 horas.

CUARTO: Que la resolucién y la citacion referidas preceel®einte fueron
notificadas por carta certificada a las partesiyisepnsta de los comprobantes
de envio por correo certificado que rolan a fojgss4 de autos y a NIC Chile,

en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el dia 22 de Junio 2010, tuvo lugar el commhradecretado
con la asistencia del primer solicitante don MICHAEPSTEIN JIMENEZ,
quien comparecid personalmente y de don HECTOR RR NIGRO,
Abogado, quien comparece en representacion de SOXDE
CONCESIONARIA ARENA BICENTENARIO S.A., en virtud deatrocinio

y delegacion de poder que el tribunal tuvo presgnper acompafnados los
documentos respectivos. El arbitro procedid la igmaxion decretada
estimandola bastante, se agrego a los autos ysegtodo de comun acuerdo
las partes procedieron a fijar las nhormas de protgedto a las que se cefira
la controversia, todo ello segun consta del actantada al efecto y que rola a

fojas 11 de autos.

SEXTO: Que por resolucion de fecha 24 de Junio de 2018p8#&co a las
partes el comparendo y las resoluciones dictadad,etomo consta en los

autos.

SEPTIMO: Que con fecha 6 de julio de 2010, el primer #alite Michael
Epstein Jiménez, presentd su demanda por asignaeiérombre de dominio

en conflicto explicando que el nombre de dominiodsede en dos partes,



siendo la primera 12, que se basa en el juego dd. ROINEAGE 2, el cual es
uno de los juegosn line mas populares hoy en dia y en cual existen grandes
comunidades dedicadas a esta gran forma de emmnetato como son las
L2.CL, L2CHILE.CL, entre otras y si sitio oficias LINEAGE2.COM vy

hace cita al respecto al sitio http://es.wikipeshg/wiki/Lineage que estimo

innecesario reproducir en este fallo. La segunde el nombre de dominio
es ARENA, el cual es un sector muy popular den&bjgdego donde los
jugadores ponen a prueba sus habilidades y hagenueva cita al sitio

http://es.wikipedia.org/wiki/Lineagt Razas., que no es del caso reproducir.

Agrega que su propoésito es crear una nueva condinidamo las antes
mencionadas o mejor, donde los jugadores puedaada&cca distintos
tutoriales y comentar sus experiencias con los dem&mbros de la
comunidad. También indica que brindara informaaéhre el estado de sus
servidores de juego, los cuales estaran montadamarplataforma OPEN
SOURCE llamada L2J, razén por la cual entiende tqda la informacion
entregada en el sitio y contenida en sus sengdesecompletamente legal.
Concluye el primer solicitante sefialando que netexiinguna relacion con el
rubro o actividades que realiza la empresa quameckl nombre de dominio
como segundo solicitante, esto es, Sociedad Camzef@ Arena Bicentenario
S.A., por el sélo hecho de contener el nombre ARENW significa que él
esté suplantando su identidad o realizar alguneidracque pudiera
perjudicarla e ilustra su conclusion con alguna&ggemes que no es del caso
reproducir. Termina solicitante que se mantengas an@nbre el dominio
|2arena.cl materia de este arbitraje. De la demaletigorimer solicitante se
confirié traslado al segundo peticionario y se fiaitia las partes por correo

electronico.



OCTAVO: La parte del segundo solicitante Sociedad Concasammirena
Bicentenario S.A., representada por Estudio Roddgy Compaiiia, mediante
escrito presentado por el abogado don Héctor arhigro, solicita la
asignacion del nombre de dominio “l2arena.cl”, blas&n los siguientes

fundamentos.

En primer término, sefiala que la Sociedad Coocaga Arena Bicentenario
S.A., tiene la concesion del recinto denominadotdéie Techado Parque
O’Higgins” también conocido como “Arena Santiagn™Movistar Arena”,
recinto que cuenta con una cancha central, gradgriautacas para 12.000
personas aproximadamente, bajo techo, palcos,esaforferenciales, terrazas
exteriores, salones de eventos, y exposicionegeaind, locales comerciales,
stands interiores y exteriores, espacios publiogar estacionamientos, que es
un espacio de amplio y reconocida fama a nivelionat, que ha albergado a
numerosos eventos tales como recitales de conrsotatistas, espectaculos
coreograficos y deportivos, presentaciones teatralsitas de importantes
personalidades, galas ecuestres y otros. Agregaagta 2008 el recinto era
conocido como “Arena Santiago”, pero en julio de ggsmo afio se llego a
un acuerdo con Movistar en virtud de un contraé gian patrocinio
publicitario ig sponsor), segun el cual su representada le dio derecho a
incluir su nombre en la denominacion del recirgag pas6 a llamarse
“Movistar Arena”, obligandose asimismo a que lo®mdatarios del espacio
de eventos lo denominaran en su publicidad de r@doya indicada y a
incorporar en el sitio web de la sociedad concesiarrelativo al recinto la
denominacion “Movistar Arena”. Indica también que |Sociedad

Concesionaria Arena Bicentenario S.A., inscribié nembre de dominio



“arenasantiago.cl”, pero cuando se accede a @sensb se redirecciona al
sitio “movistararena.cl”, pero una vez que conclwlacontrato de gran
patrocinio publicitario con Movistar, se volveralaadenominacion “Arena

Santiago y al uso de los privilegios y nombres atigne derecho.

Agrega también el segundo solicitante que junto eloarriendo del espacio
fisico del recinto, a partir de 2008, la Sociedadn&gsionaria Arena
Bicentenario S.A., comenz0 a prestar una seriesatgicios basicos de
boleteria {icketera) a los que se les denominaron "Arenaticket” yrsetibid

en su favor el nombre de dominio “arenaticket.dl’qae se suma el ya

existente dominio “arenasantiago.cl”.

El segundo solicitante, Sociedad Concesionaria @rBicentenario S.A.,
expresa asimismo en su demanda que es titular dsidaientes marcas

comerciales, debidamente registradas:

Registro Marca Fechaetgstro Clase
751.052 ARENA 16/ Febref6 3543
751.053 LA ARENA 16/ Febr&@06 3543

751.051 SANTIAGO ARENA 16/ Febrero/2006 35 41 43
751.050 SANTIAGO ARENA 16/ Febrero/B00 3541 43
751.049 ARENA 1 16/ Feio/2006 3543

Ademas, la sociedad Hiller Inversiones Limitadantomada por Sociedad
Concesionaria Arena Bicentenario S.A., registr6 fguientes marcas
comerciales: Registro N° 864.514, marca Arena C&8dye octubre de 2009,
clase 35; Registro N° 872.517, marca Arena TickBtde Enero de 2010,
clase 38; Registro N° 872.518, marca Arena Ticktde Enero de 2010,
clase 36; Registro N° 872.519, marca Arena Tick2tde Enero de 2010,



clase 35 y, Registro N° 872.522, marca Arena Tjck2tde Enero de 2010,

clase 16.

Asi, el segundo solicitante demuestra su mejorctieral nombre de dominio
materia de presente arbitraje, invocando ademas dwmlamento de derecho
el articulo 22 del Reglamento de NIC Chile, queaine acerca de los casos
en que la inscripcion de un dominio se considetsialh, cuando es idéntico
0 engafnosamente similar a una marca de produtoservicio, sobre la cual
tiene derechos el reclamante o a un nombre poual @ reclamante es
conocido. Indica en este sentido que el nombre atairdo que pretende
inscribir el primer solicitante “l2arena”, se as¢ae “arenal” marca
comercial registrada por su mandante. EI nombrdaseinio en conflicto
centra su fuerza vocal y escrita en la expresiomeriA”, voz que es
componente del nombre de dominio “arenaticket.clanenasantiago.cl”, que
se asocia directamente al recinto que su repreterdggplota por via de
concesion. Agrega que el dominio “I2arena” es eagafiente similar a la
marca “arenal” y asimismo respecto de los servigpu@ssu mandante presta a
travées de “Movistar Arena y también similar al rwen por el cual su
representada es conocida en el mercado. Agregalagparte del primer
solicitante pretende una inscripcion abusiva porqoetiene derechos o
intereses legitimos con respecto al nombre de domibjeto de esta
contienda. Finalmente invoca como fundamentosdipo$ la Politica
Uniforme de Resolucion de Conflictos de Nombre demidio (UDRP) de
ICANN, que no se reproduce por ser conocida, @riné Final de la OMPI,
asi como las Opiniones del Panel de la OMPI soliegas preguntas
Relacionadas con UDPRP vy los diversos criterios parasignacion de los
nombres de dominio, que tampoco se reproduce purslaa razon. Termina

solicitando la asignacion de dominio en litigio & i®presentada. De la



presentacion de esta demanda se confirié traslagonaer solicitante y se

notifico a las partes por correo electroénico.

NOVENO: Que el segundo solicitante Sociedad Conces@smnarena
Bicentenario S.A., acompafo los documentos proloat@onjuntamente con
su demanda por la asignacion del nombre de dommateria de este arbitraje.
DECIMO. El segundo solicitante evacuo el traslado de laatheia del primer
peticionario rebatiendo sus argumentos y reiterdoslgue habia sefialado en

Su propia demanda.

UNDECIMO: Que con fecha 23 de julio del presente afio se dato
resolucién que recibe la causa a prueba por ebmazdiez dias y se fijaron
como hechos sustanciales, pertinentes y contrdeertil) Derechos y/o
interés de las partes en el nombre de dominiaréi2a.cl” y 2) Utilizacion
efectiva que las partes han hecho del nombre ‘h2éreLa resolucion se

notifico a las partes por correo electronico.

DUODECIMO: Que durante el termino probatorio la segunda parte
solicitante, acompafié otros documentos, que #a&nedus derechos e
intereses sobre el dominio en disputa, rolan eralss. El tribunal los tuvo
por acompafiados en la forma solicitada, se notdidas partes por correo

electronico y no fueron oportunamente objetados.

DECIMOTERCERO: Que con fecha 9 de agosto de 2010, se fijo e mlazo
cinco dias para hacer observaciones a la pruelideery al proceso en
general. Esta resolucion se notificé a las partexprreo electronico con esa

misma fecha.



CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que segun lo que sostiene el primer solicitantehi®t Epstein
Jiménez en su demanda, se advierte que no obsjartea su juicio, el
nombre de dominio por él solicitado se dividiria éws partes, siendo la
primera “L2”, que no afectaria los derechos maosami los dominios
registrados por el segundo solicitante, de todasenas la segunda parte que
lo compone, esto es, “arena”’, efectivamente imponia vulneracion de los
derechos de la segunda parte, toda vez que la RENA es la expresion
basica de las marcas y de los dominios inscritosesta ultima parte
mencionada. Que, ademas, con las imagenes acadgsiA su demanda,
este primer solicitante no acredita fehacientemeutanterés ni el mejor

derecho sobre el dominio en conflicto.

SEGUNDO: Que por las afirmaciones del segundo solicitanteieglad
Concesionaria Arena Bicentenario S.A. y por la deeatacion acompafiada
oportunamente a los autos, que no fue objetadalfaeser que se trata de una
empresa que ha capitalizado su trayectoria conignoéegiendo sus marcas
comerciales mediante su inscripcion en el Depam#male Propiedad
Industrial, en las que se incluye la expresionriate como se detalla en el

acapite séptimo de las parte expositiva del ptedafio.

TERCERO: Que, en consecuencia, cabe a este sentenciadoiddil si los
derechos marcarios del segundo solicitante, cagstit por si mismos un

mejor derecho al nombre de dominio “|2arena.cl”.



CUARTO: Que si bien en materia de registros de nombresodentb se
aplica por regla general el principio “FIRST COMHRST SERVED?”, el
mismo no resulta ser una regla absoluta. Dichaimim tiene su excepcion en
la acreditacion de un mejor derecho por la partpiian le corresponde la
probanza en contra del mismo. El valor absolut@sdke principio se verifica
en aquellas oportunidades en las cuales ninguasdeartes rinde probanzas
de mejor derecho; o rendidas estas, resultan dgqotea en su valoracion, de
modo tal que el Unico modo romper dicha igualdaddeechos es con la
aplicacion no de una regla de derecho objetivay siel principio “FIRST
COME, FIRST SERVED”. En el cassub lite la parte de SOCIEDAD
CONCESIONARIA ARENA BICENTENARIO S.A., presentdo mia
completa y de mayor valor, respecto de su mejoeather, como segundo
solicitante, del nombre de dominio en cuestion.

QUINTO: Que, siguiendo el raciocinio anterior, resultabaneial para este
sentenciador no sélo la invocacion del principilR&T COME, FIRST
SERVED sino que ademas el primer solicitante hebsareditado su mejor
derecho mediante una prueba convincente, lo quel érecho no ocurrio,
porgue si es cierto que acompafid documentos repatises de imagenes y
otros para acreditar sus actividades, tales ingintms no forman en el
sentenciador la conviccion de su mejor derechmadinio en litigio ni tienen
el mismo valor probatorio que los documentos pitasiErs por el segundo

solicitante, los que no fueron oportunamente obga

SEXTO: Adicionalmente, la inscripcion del nombre de domifiRarena.cl”

por parte del primer solicitante constituye una @@za a la marca comercial
del segundo solicitante, que puede verse afectaatala confusion y por la
dilucion, toda vez que al concebir el primer stditte nombre de dominio en



conflicto, en funcion de la marca ARENA, que idBoé las marcas
registradas con esa misma expresion ARENA, pueden@erse que el
dominio “lI2arena.cl”, forma parte de las de martARENA” e inducir a

creer que existe union entre el dominio asi coméido y las marcas

comerciales registrada por la Sociedad Conceseamiaena Bicentenario S.A.

SEPTIMO: Que el hecho de concluir que el mejor derechooahlre de

dominio “I2arenac.cl” deberia corresponder al segu solicitante, no
perjudica en absoluto al primer peticionario, qubemo particular no tiene
rubro ni actividad que se vincule directa y estamebnte con el dominio
aludido, sino un proyecto que aun no se concreta practica.

Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos s3gyientes del anexo 1,

sobre procedimiento de Mediacion y Arbitraje, d€ IChile,

RESUELVO:

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio “I2arena.cl$egjundo
solicitante, esto es, SOCIEDAD CONCESIONARIA ARENA
BICENTENARIO S.A, RUT N° 99.573.420-6, persona juridica dedicada al

rubro de su denominacioén social, domiciliada endBetf N° 1204, Santiago.

SEGUNDO: Que no se condena en costas al primer solicitamtehaber

tenido motivos plausibles para litigar.
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Notifiquese por correo electronico a las parteday Secretaria de NIC Chile;
firmese la presente resolucion por el Arbitro y destigos. Remitase el

expediente a NIC Chile, una vez vencido el plazewdmtuales recursos.

Ricardo Sandoval Lopez
Juez Arbitro

Julia Valenzuela del Valle Marcy Navarro Puentes
R.U.T. N°4.831.827-4 R.U.T. N° 7.189.578-5
Testigo Testigo
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